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RS CHILE S.A. v. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Causa Rol No. 55-2012

Santiago, 23 de noviembre de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje, de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su nombramiento
como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio “aauc.cl”, siendo partes en este litigio, como primer
solicitante, RS CHILE S.A., con domicilio en Roman Diaz N° 667, comuna de
Providencia, Santiago y como segundo solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19,

comuna de Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo vy fijé la fecha para la primera actuacién en
Avenida Presidente Riesco, numero 5561, piso 8, comuna de Las Condes,
Santiago, en que se realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notificé a las

partes y a NIC Chile, segln consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion, comparecio solo el

segundo solicitante, debidamente representado, por don Carlo Benussi Diaz. No



se produjo conciliacion y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento

arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con

las cargas procesales, este Tribunal ordend a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presenté demanda arbitral

por asighacion de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

La PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA o también conocida como UC,
fue fundada en junio de 1888. Es una institucidon financiada, en parte,
con aportes econdmicos del Estado, y se compone actualmente de 18
facultades distribuidas en cuatro Campus, que acogen a mas de 21.000
estudiantes.

Forma parte de dicha institucion, el Club Deportivo Universidad Catdlica
(CDUC), el Hospital Clinico UC, el canal de television “Canal 13”7, el
DUOC UC, la Federacion de Estudiantes de la Universidad Catdlica y la
Fundacion Vida Rural.

Con todo lo anterior, su representada, ha creado una tradicion de
prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de
nuestro pais al educar y formar profesionales de alto nivel académico,
lo que es reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

Que su representada cuenta con una familia de marcas comerciales,
que corresponden, o bien se estructuran, en la expresion “UC”, como
parte de su estrategia para proteger la denominacién con la que se
distingue en nuestro pais, segun lo detalla ampliamente en su
presentacion, todos destinadas a distinguir e identificar “una
reconocida universidad en Chile y diversos servicios asociados a la
misma”, de modo que el publico usuario y consumidor la asocie
faciimente.

Que conforme a los documentos que acomparfa a su demanda, su

mandante, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, y sus



actividades, se reconocen y distinguen en el mercado por medio de la
expresion UC, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del
nombre de dominio en disputa AAUC.CL.

Con lo anterior, asevera el segundo solicitante, los usuarios y publico en
general relacionara el nombre de dominio con la prestigiosa
universidad de su mandante, pues al enfrentarse al mismo, pensaran
que se refiere a un sitio de la reconocida Universidad Catdlica de Chile
o UC.

Que es reconocida la actitud de los usuarios de internet de ingresar a
los sitios mediante nombres que les son familiares, en este caso, un
usuario asociara el dominio en disputa “aauc.cl” a un sitio de Internet
con informacioén relativa a los servicios que PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE ofrece y distingue con el signo UC, no pudiendo ser
consideradas las letras AA, elementos diferenciadores suficientes para
el signo UC, con el que se distingue su mandante en el mercado. Para
fortalecer lo mencionado, su mandante es titular de variados dominios,
gue se configuran de forma similar, destacando el dominio AUC.CL.
Que el dominio solicitado, AAUC.CL, es engafiosamente similar a los
nombres de dominio y marcas comerciales sefialados en su
presentacion, y que son de propiedad de PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE.

Que la expresidon UC, es asociada a la Universidad Catdlica a través de
sus nombres de dominio y sus marcas, las que se utilizan profusamente
en Internet y en el mercado real, gozando de fama y notoriedad, por lo
gue de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante, no se
estara identificando ni individualizando debidamente a PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE en Internet.

Que por los motivos antes sefialados, corresponde rechazar la solicitud
del primer solicitante, respecto del dominio AAUC.CL, a fin de evitar la
confusidn en la que pueden incurrir los usuarios y consumidores y del

perjuicio que afectaria a su mandante.



El segundo solicitante acompafio los siguientes documentos:

1. Copia de los registros marcarios individualizados en su presentacion.
2. Impresiones del sitio Web www.nic.cl, que dan cuenta de os nombres de
dominio de los que es titular su mandante, y que sefialé en su presentacion.

3. Impresiones de la pagina Web www.uc.cl

B

Impresiones de la pagina Web www.wikipedia.com, donde aprece una

resefa historica del segundo solicitante.

Impresion sitio Web www.facebook.cl.

Impresion sitio Web www.diario.elmercurio.com.

Impresion sitio Web www.emol.com

Copia de fallo arbitral sobre el dominio promain.cl

© o N o O»

Copia de fallo arbitral recaido sobre el dominio vifiasdelmaipo.cl

10. Poder otorgado por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, a
Sargent & Krahn.

11. Copia de delegacion de poder a la abogado, dofia Maria Luisa Valdés

Steeves.

12. Fotocopia de patente profesional de dofia Maria Luisa Valdés Steeves.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por
asignacion de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo
por acompafiados, con citacion, los documentos presentados, y dio traslado de

la presentacion al primer solicitante.
SEPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacuo el traslado conferido.
OCTAVO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante, dentro del plazo de la

citacion para oir sentencia, pidio se tuviera presente para la evaluacion de este

arbitro, los sitios web www.aauc.com.ar y www.autosaunclick.com.ar.

NOVENOQO: Que en atencidn a que este sentenciador es llamado a resolver las

contiendas que son puestas bajo su jurisdiccion, lo que le permite escuchar a las



partes durante toda la instancia, y a lo establecido por el articulo 637 del Cédigo
de Procedimiento, no existendo en las bases de procedimiento norma en

contrario, se ha tenido presente la solicitud del primer solicitante.

DECIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal cit6 a las partes a oir
sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspecciéon personal

del Tribunal al buscador “Google” y al sitio Web www.aauc.cl.

CONSIDERANDO,
UNDECIMO: Que, los documentos acompafiados por el segundo solicitante,
presentados en tiempo y forma, no han sido objetados, razén por la cual se

tendran por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DECIMO_ SEGUNDO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver

contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion
de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en
la disputa en cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del
analisis preliminar de los antecedentes acomparfados y argumentos expresados,
puede inferirse con suficiencia que ambos solicitantes han actuado de buena fe y

motivados por un interés legitimo.

DECIMO TERCERO: Que, el nombre de dominio en disputa “aauc.cl”, se compone

con la expresion “UC”, la que el segundo solicitante ha acreditado tener como
marca registrada a su nombre, como asimismo ha probado que referido
elemento forma parte de variados nombres de dominio que registra a su haber,
destacandose entre ellos el dominio “auc.cl” y por los cuales, ha solicitado

proteccion.

DECIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, el segundo solicitante ha

alegado que la asignacion del nombre de dominio en disputa al primer solicitante
podria resultar en la afectacion de sus derechos marcarios y demas signos sobre

los que tiene titularidad, los que contienen, de conformidad a la documental



aportada, el signo UC, expresion con la que se compone el dominio disputado en

autos.

DECIMO QUINTO: Que, el primer solicitante s6lo ha hecho una presentacion en

autos, solicitando se tengan presentes los DNS www.aauc.com.ar Yy

www.autosaunclick.com.ar, al momento de fallar, sin acreditar que sea titular de

[0S mismos.

DECIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, y en

atencion a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son
sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad,
se ha realizado una inspeccion personal del tribunal en el buscador Google,
ingresando en el campo de busqueda el término AAUC y el nombre del primer
solicitante, RS CHILE S.A., inspeccionandose también las paginas web sefialadas

por el primer solicitante en su presentacion, y el sitio Web www.aauc.cl.

DECIMO SEPTIMO: Que, de la busquedas efectuadas para las expresiones antes

mencionados, se ha podido constatar que dentro de los diez primeros resultados
para la busqueda del signo “AAUC” no existe informacion relacionada a ninguna
de las partes de este juicio. Asimismo, ingresando en el buscador antes referido el
término “RS CHILE S.A.”, se ha podido constatar que dicha entidad presta servicios
relacionados a actividades editoriales de la revista Automaovil y Transporte. Por su

parte, revisado el dominio www.aauc.cl, este arbitro pudo comprobar que

referido sitio Web, se encuentra sin contenido.

DECIMO OCTAVO: Que, revisados los sitios Web aportados por el primer solicitante,

esto es las paginas www.aauc.com.ar y www.autosaunclick.com.ar, ha podido

constatarse por este arbitro, que ambos sitios de Internet tiene el mismo

contenido, y se refieren a un sitio de venta “online” de automoviles en Argentina.

DECIMO NOVENO: Que, este sentenciador ha sefialado en su jurisprudencia que

la relacion entre los nombres de dominio y el elemento marcario no es estrecha,



pues puede existir convivencia entre las marcas y los nombres dominio cuando,
coincidiendo estas, las actividades o productos que se encuentran dentro de la

esfera de su proteccion corresponden a distintas clases de productos o servicios.

VIGESIMO: Que, en relacidbn a lo sefialado precedentemente y en especial
atencion a que el primer solicitante no ha acreditado en autos ser titular de los
dominios www.aauc.com.ar o www.autosaunclick.com.ar, mientras que el
segundo solicitante si lo ha hecho respecto del dominio auc.cl, evidentemente
similar al dominio en disputa, por lo que se concluye que es de esperarse que |los
usuarios de internet incurrirdn en errores y confusiones al buscar informacién del
segundo solicitante, este arbitro estima que a fin de evitar los conflictos en lo que
se pueden envueltos los internautas por tales motivos, se deber& dar la protecciéon
juridica requerida a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.

RESUELVO:

Asignese el nombre de dominio “aauc.cl” al segundo solicitante, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711,

piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Cada parte responderda de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.
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Resolvié don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco

Javier Vergara Diéguez y don Sebastian Olivares Ugarte.
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