MAT: Asignacion de nombre de dominio “teknoredchile.cl”
Santiago, dieciséis de Agosto de dos mil doce.
VISTOS:

1- Que por oficio N° OF15986 de fecha 1 de Marzo de 2012, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC
Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro para resolver el conflicto
planteado por la inscripcion del nombre de dominio “teknoredchile.cl”; entre
José Ignacio Valenzuela Osses y Tecnored S.A.;

2.- Que los nombres de dominio *“.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento para el
funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el
“Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir
el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, vy el
encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.-  Que concordante con lo expuesto, por resolucidon de fecha 9 de Marzo
de 2012, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, juré desempefarlo
fielmente y cité a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento del arbitraje para el dia 26 de Marzo de 2012 a las 16:00 a las
17:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucién se nofificé a las partes por
carta certificada, y via correo electronico a los domicilios y direcciones
registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacidon de normas de procedimiento se llevd a cabo el dia 16
de Marzo de 2012 a la hora fijada, sélo con la asistencia de la parte de
Tecnored S.A., representada por dona Loreto Saavedra Hurtado, quien acreditd
poder suficiente, y en ausencia del primer solicitante don José Ignacio
Valenzuela Osses;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Tecnored
S.A., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho
sobre el nombre de dominio “teknoredchile.cl”, fundado esencialmente en los
siguientes antecedentes: a) Que Tecnored S.A. fue fundada en 1995 como
Sociedad Andénima Cerrada por el grupo de empresas Chilquinta Energia S.A.,
para responsabilizarse de los servicios no regulados de Ias filiales de distribucion
eléctrica del grupo Chilquinta, inicialmente asociados sélo a las empresas
distribuidoras de energia holding en las zonas de Valparaiso, La Caelera, Los
Andes y San Antonio; b) Que desde el ano 1996 TecnoRed estd autorizada por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como Organismo de
Certificacion de Medidores Eléctricos y de Comprobacion de la Exactitud de la
Medida Eléctrica; c) Que en el ano 1997 TecnoRed comenzd a diversificarse
ofreciendo sus servicios a empresas externas al grupo a lo largo de todo el pais,
a las cuales se prestan los servicios de: venta de materiales eléctricos, servicios
de medida eléctrica proyectos y obras en redes de distribucion eléctrica; d)
Que esta exigencia de crecimiento con clientes terceros, trajo consigo la
expansion geogrdfica, con lo que desde su fundacion TecnoRed ha instalado
sucursales, entre las que cuentan oficinas comerciales y bodegas de
almacenamiento en Linares, Santiago y Concepcion, adicionalmente a las que



existian previamente en Valparaiso, La Calera, Los Andes y San Antonio; ) Que
el crecimiento de TecnoRed ha sido permanente desde su fundacién, y se han
incorporando nuevas lineas de negocio como por ejemplo las lineas de
generacion y consfruccion de obras eléctricas, lo que sumado al crecimiento
en las lineas de negocio histéricas han permitido que los ingresos aumenten, a
pesar de las crisis econdmicas intfernacionales que han afectado al pais; f) Que
ha obtenido el registro de la marca '"Tecnored" para los servicios antes
mencionados en Chile, siendo titular de dicha marca conforme a los registros
que alli se citan, en las clases clase 9, 17, 35, 37 y 39 del Clasificador
Internacional de Marcas; g) Que también es fitular del nombre de dominio
“tecnored.cl”; g) Que de los antecedentes expuestos, tiene un mejor derechos
sobre el nombre de dominio en disputa, ya que la denominacién “Tecnored”
corresponde a una creacion original suya, reconocida y con un merecido buen
nombre y fama en el mercado nacional, por lo que estd indisolublemente
asociado en el inconsciente colectivo del publico consumidor a su marca y
servicios, y no de otros servicios ofrecidos por terceros; h) Que ademds, la marca
“Tecnored” corresponde a su razén social, resultando en consecuencia de
especial relevancia, toda vez que '"Tecnored" es el principal vehiculo para
publicitar sus servicios en el mercado; i) Que el nombre de dominio solicitado no
adiciona a su marca elemento alguno que denote que se trata de dos marcas
distintas, lo que a juicio de esta parte, no otorga al nombre de dominio
solicitado el grado de distintividad suficiente para distinguir el nombre de
dominio solicitado de su marca comercial; j) Que el nombre solicitado sélo
infercambia la letra "¢" por la "K', fonéficamente iguales, agregando la
expresion "Chile", misma que no adiciona novedad ni distintividad alguna, toda
vez que es el pais donde se prestan |los servicios, pais que es comun tanto a los
servicios prestados por ella como por los servicios que pretende promocionar el
demandado bagjo la pagina web “www.teknoredchile.cl”; k) Que ademdas, de
la observacion de la pdgina web institucional del Sr. José Ignacio Valenzuela
Osses, puede observarse que dicha empresa tiene actividades muy parecidas a
la suya y ademds es coincidente con la cobertura de los registros de la marca
"Tecnored" a favor de Tecnored S.A.; |) Que lo anterior, denota la manifiesta
mala fe con que ha actuado el primer solicitante, ya que una empresa que
ofrece servicios de instalacion de cableado de redes, certificaciones,
electricidad y relacionados, por lo que no puede sino conocer a la empresa
que ofrece servicios similares; m) Que por lo mismo, en el hipotético caso que se
asignara el nombre de dominio “teknoredchile.cl” al primer solicitante, la
coincidencia anfes mencionada le fraeria nefastas consecuencias, entre las
que destacan: /i/ La dilucidon marcaria; /ii/ Confusion y error en el mercado; /iii/
Posible infraccion marcaria; n) Que en definitiva, la solicitud de nombre de
dominio por parte del Sr. José Ignacio Valenzuela Osses, es un intento de
apropiacion de su marca por parte de su competencia, lo que no puede ser
permitido de forma alguna por este Tribunal; ) Cita a su favor el Art.° 14 de la
Reglamentacion de NIC Chile; los Arts.° 3 y 4 del Codigo Chileno de Etica
Publicitaria; y los Arts.° 3 y 4 de la Ley N° 20.169 que regula la competencia
desleal; o) Desde el punto de vista del Derecho, senala que Tecnored S.A.
cumple con las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de
inscripcion de nombres de dominio asi como las contenidas en el Anexo 1 del
Reglamento respecto del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje; p) Que
también en el caso de autos se configura lo dispuesto en el Art.° 22 del
Reglamento, el cual senala que serd causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcidon se haya realizado en forma abusiva; ) Que en
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autos no cabe la aplicacion del principio “first come, first served”, ya que la
titularidad de la marca "Tecnored"”, el uso de ésta por su parte, el hecho de ser
su razon social, y el gran grado de fama y notoriedad alcanzada por Ia misma
marca, no puede ser equiparado a las hipotéticas argumentaciones que
pueda presentar la confraparte; r) Finalmente, hace presente que "Tecnored",
ademds de ser una reconocida marca comercial, fambién corresponde a su
nombre comercial, por lo que adicionalmente también cabe resguardarla a la
luz de lo dispuesto en el Art.° 8 del Convenio de Paris;

6.- La parte de Tecnored S.A. acompand a este Tribunal, para acreditar sus
alegaciones, sendas impresiones y copias de certificados de registros a su
nombre de la marca “Tecnored” en Chile, asi como de idéntico nombre de
dominio “.cl”; impresiones del sitio web “tecnored.cl” y del sitio web de la
contraparte “www.teknoredchile.cl”;

7.- Por resolucion de fecha 20 de abril de 2012, se fuvo por presentada la
demanda de mejor derecho por parte de Tecnored S.A. y por acompanados
los documentos con citacion. Habiendo transcurrido el plazo para la
presentacion del primer solicitante José Ignacio Valenzuela Osses sin que ello
haya ocurrido, se tuvo por no presentada su demanda. De la presentacion de
Tecnored S.A. se dio fraslado por el plazo de cinco dias para contestar las
pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

8.- Tampoco el primer solicitante presentd dentfro del plazo mencionado en
el nUmero anterior, ningun escrito para hacer valer sus pretensiones, como
tampoco acompand pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldia
durante todo el transcurso del proceso;

9.- Que atendido el tiempo franscurrido desde la Ultima gestion, sin que
ninguna de las partes haya hecho ofra presentacion, y en consideracion a las
normas de procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben
acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que
respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitid
recibir la causa a prueba, y resolvid derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.-  Que son hechos no confrovertidos ni discutidos en la presente causa los
siguientes:

Q) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha
demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus
derechos, desde el momento que no ha acompanado en estos autos prueba
de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompanada por la parte de
Tecnored S.A;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por
regla general el principio de “first come, first served”, el mismo no resulta ser una
regla absoluta, menos tratdndose de causas tframitadas en rebeldia del primer
solicitante como es este caso. Precisamente, la excepcion al principio se
ampara entre otfros, en la validacién o acreditacion de un mejor derecho por
alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el
mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o
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ambas o hacen encontrdndose en semejantes condiciones. No obstante, en
este caso ello no ocurrid, desde el momento que sdlo la parte de Tecnored S.A.
ha demostrado tener una legitima y valida pretension; y

C) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresion
“Tecnored”, es un signo distintivo y caracteristico de su autoria, de cardacter
notorio y conocido;

11.- Que acreditado un legitimo interés o derecho del segundo solicitante
sobre la denominacion “Tecnored”, cabe entonces preguntarse si la adicion del
topdnimo “Chile”, hacen al nombre de dominio en disputa una expresion
substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de |la pretension
del segundo solicitante, en términos de impedir su confusion;

12.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando
anterior, debe ser contestada negativamente, ya que precisamente la adicion
de la expresion “Chile” por su significado, no hace mds que describir o
relacionar una indicacidn geogrdafica de origen, sin que exista una
diferenciacion grdfica, fonética o conceptual distinta o relevante. Esto, permite
crearse la conviccidon de que existe un dnimo de asociatividad o vinculacion a
una denominacién agjena, sin que haya una intencion de creacion novedosa;
qgue hace a los términos en conflicto coincidentes y similares, y por lo mismo
también permite a este Juez Arbitro crearse una opinidon favorable de la
consistencia de los argumentos de asociatfividad o relacidn que hace el
segundo solicitante;

13.- Que también es un hecho indubitado que ha sido el segundo solicitante,
quién ha acreditado una legitima y vdlida fitularidad sobre la denominacion
“Tecnored”, reconocida bajo sus distintas formas de proteccion juridica, o en sus
distintas formas de transmision y publicidad al publico, I€éase marca comercial,
nombre de dominio, nombre comercial o similar, etc.;

14- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia, similitud y asociacidén entre los nombres de dominio y marcas
comerciales del segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa, lo
que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de
vinculaciéon desleal y relacion impropia que alega el segundo solicitante;

15.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que el primer solicitante
haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin respaldar sus
pretensiones por medios de pruebas suficientes, que a su vez también
garantizaran la buena fe de su solicitud, confirman también un absoluto
desinterés de su parte;

16.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo
distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a preferir a quién efectivamente
ha acreditado la notoriedad de su signo, asi como el legitimo uso de un signo
practicamente idéntico, por un asunto de certeza juridica, lo cual es también
coincidente con lo expuesto en nuestra legislacion y los tratados internacionales
sobre la materia;

17- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido
otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de
“Arbifrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia,



racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio.
Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro también
ha valorado la prueba acompanada por el segundo solicitante para respaldar
su pretension, credndose la conviccion absoluta de que a este Ultimo
corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio “teknoredchile.cl”;

18.- Que no obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla en su Art.
7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el
dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se
compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del
Reglamento dispone expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del
solicitfante que su inscripcion no conftrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los arficulos
636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto
debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, vy las
normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en
los articulos 222 y siguientes del Codigo Orgdanico de Tribunales.

RESUELVO:

1.-  Asignar el nombre de dominio “teknoredchile.cl” a la parte de Tecnored
S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, don José
Ignacio Valenzuela Osses.

2-  Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no existe
condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn pagadas conforme a los
acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.-  Notfifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de
su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo electréonico. Dese copia
autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los
antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4-  Conforme lo dispone el arficulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil,
firman la presente sentencia en autorizacién de la misma los testigos que mads
abagjo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Maria Elena Rioseco Zenteno Yohanna Bustillos Espinoza

C.I. N° 16.209.380-0 C.I.N° 12.286.487-1



