
          
BOSTONCOLLEGE.CL 

REVOCACION 
 

  
Santiago, veintitrés de Noviembre de dos mil cinco.- 
 
 
 VISTOS: 
 
I. PARTE EXPOSITIVA. 
 
I.1.-  Compromiso. 
 
 Que con fecha 17 de noviembre de 2004, fue entregada al Juez Arbitro la 
carpeta Oficio NIC OF4267/2004, denominada “Arbitraje dominio revocación 
bostoncollege.cl”, en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
“Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el 
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su 
designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con  el 
referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro 
por carta y vía e-mail con fecha 15 de noviembre de 2.004. Lo anterior consta a fs. 36 a 
fs. 39 del expediente arbitral. 
 
 Que por carta de fecha 17 de noviembre de 2004 dirigida a NIC Chile, atención 
doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito 
manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró 
desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por 
medio de dicha carta el Juez Árbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación 
para el día 6 de diciembre de 2004 a las 11:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, Piso 
3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución 
rola a fs. 40 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que 
acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 41 a 
fs. 42 de estos autos arbitrales. 
 
           
I.2.- Partes de este juicio arbitral. 
 
 Son partes en este proceso arbitral, la Sociedad Educacional Boston College 
de Maipú Limitada, RUT Nº 77.060.660-8, representada por don Julio Alejandro 
Martínez Cárcamo, ambos domiciliados en calle Longitudinal Nº 1.081, Villa Parque San 
Francisco, comuna de Maipú, Santiago, Teléfono: 7655907, e-mail: nnn@entelchile.net 
y rrrr@yahoo.com, en carácter de demandado y; la sociedad The Trustees of The 
Boston College, representada por don Guillermo Rivas Sureda, cédula nacional de 
identidad Nº 8.680.329-1, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Miraflores 
Nº 130, Piso 25, comuna y ciudad de Santiago, Teléfono: 4456000, e-mail: sss@az.cl y 
ooo@az.cl, en carácter de demandante. 
 



I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento. 
 
 Con fecha 6 de diciembre de dos mil cinco, siendo las 11:00 horas, se llevó a 
efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, ante el Juez 
árbitro don Felipe Barros Tocornal, con la asistencia de don Guillermo Rivas Sureda, en 
representación del demandante The Trustees of the Boston College (Albagli & 
Zaliasnik); de don Julio Alejandro Martínez Cárcamo como agente oficioso del 
demandado Sociedad Educacional Boston College Maipú Limitada. En dicho 
comparendo, se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, acordándose el 
procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola 
de fs. 43 a fs. 48 del expediente arbitral. Las partes demandante y demandada se 
tuvieron por notificadas en dicha audiencia de todo lo obrado en autos.  
 
  
I.4.-  Período de discusión. 
 
I.4.1.- Demanda: De fs. 49 a fs. 68 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda 
que The Trustees of the Boston College, representada por don Guillermo Rivas 
Sureda (Albagli & Zaliasnik), dedujo en contra de la Sociedad Educacional Boston 
College Maipú Limitada, con el objeto de revocar la asignación del nombre de dominio 
“bostoncollege.cl” a la demandada, y que en definitiva este se asigne a su favor, 
conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre 
otros, con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho: 
 
- Que su representada es una afamada institución jesuita, dueña de la más tradicional 
universidad católica de Boston, EE.UU., esto es, “Boston College”, cuya historia se 
remonta al año 1863, año de su fundación, obteniendo su reconocimiento por parte del 
gobierno el año 1920, contando en la actualidad con 11 facultades y más de 645 
profesores dedicados tanto a la enseñanza como a la investigación. En la actualidad, 
dicha universidad cuenta con más de 14 mil estudiantes tanto de los Estados Unidos 
como provenientes de más de 90 países, encontrándose dentro de las 40 mejores 
universidades para estudios de doctorado, según el Ranking publicado en la página 
Web www.usnews.com. 
 
- Que su representada posee registros marcarios para la expresión “Boston College” en 
distintas clases, siendo una de ellas la clase 41 en los Estados Unidos de 
Norteamérica, gozando dicha marca de fama y notoriedad, trascendiendo más allá de 
las fronteras de los Estados Unidos. Así, resulta evidente que el demandado obtuvo el 
registro marcario en Chile de mala fe y en contravención a los principios de 
competencia leal y ética mercantil, lesionando de tal manera los derechos de su 
mandante, ya que no es un hecho discutible que la expresión “Boston College” deriva 
de una creación intelectual de propiedad de The Trustes of the Boston College  y no 
del ingenio del titular actual. 
 
 
 
 
 



- Que su representada posee los nombres de dominio www.bostoncollege.net, 
www.bostoncollege.org, www.bc.edu, www.bcfund.com y www.bceagles.com.  
 
- Que en la actualidad su mandante ha interpuesto una demanda de nulidad en contra 
del Registro Marcario Nº 431.132 (hoy 703.016) correspondiente a la marca “BOSTON 
COLLEGE” a nombre de don Francisco Antonio Martínez Cárcamo, y ha interpuesto 
demandas de oposición en contra de la solicitud Nº 642.876, todas solicitudes a nombre 
de don Francisco Antonio Martínez Cárcamo y no de la Sociedad Educacional Boston 
College Maipú Limitada.  Así, lo antes expuesto pone de manifiesto que el titular del 
nombre de dominio de la presente demanda de revocación, hace ya un tiempo viene 
sosteniendo una conducta totalmente reñida con los principios básicos de la ética 
mercantil y las normas que regulan tanto la propiedad intelectual como industrial de su 
mandante en Chile y en el mundo, lucrando con una causa injusta de una creación 
ajena. 
  
- Que el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile establece una serie de requisitos para 
solicitar la revocación de un nombre de dominio, como lo son los casos en que “el 
nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar, a una marca de producto o 
de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el 
reclamante es conocido.”. En el caso que nos ocupa, la copia hecha por el demandado 
es tan burda que uno de los íconos más importante de la Universidad Boston College 
es un águila, llamándose “Boston College Eagles” su famoso equipo de baloncesto. Así, 
si ingresamos al sitio del nombre de dominio en disputa, lo primero que encontramos es 
un águila. Lo anterior además de contrariar el artículo 16.2 del Convenio TRIPS, 
contraria el artículo 6 bis del Convenio de París. Así, la conducta de la contraria de 
apropiarse de un identificador dentro de la red, que es una marca comercial, debe 
catalogarse como inmoral y contrario a la buena fe, contrariando además el Artículo 
1546 del Código Civil, produciendo un daño en el patrimonio de su mandante al profitar 
la contraria de la fama y reconocimiento que se ha desarrollado con el tiempo. 
 
- Que resulta imposible que la expresión “Boston College” sea una creación legítima del 
demandado, puesto que su mandante, es famoso y notorio por su nombre “Boston 
College” desde 1863, lo que demuestra que el nombre de dominio se inscribió y se 
utiliza de mala fe. Así las cosas, y al tenor de los señalado en el Artículo 22 inciso 
tercero letra d) del Reglamento de NIC Chile, se puede concluir que existe mala fe del 
titular del nombre de dominio, toda vez que ha utilizado el sitio web del nombre de 
dominio en disputa para promocionar sus servicios educacionales, enriqueciéndose a 
costa de la famosa marca “Boston College”, creando confusión además, entre los 
usuarios de Internet. 
 
- Que en la World Wide Web, la marca comercial y el nombre de dominio están unidos 
de manera inseparable, por cuanto estos últimos cumplen con un rol identificador del 
origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet, por lo 
que resulta frustrante para los usuarios no encontrar con facilidad la empresa que 
buscan y es frustrante para la empresa cuando los usuarios ingresen a un nombre de 
dominio distinto del que andan en busca. 
 



- Que su mandante goza de gran fama y notoriedad para distinguir servicios 
educacionales, citando al efecto una serie de sentencias arbitrales de juicios de 
revocación que se han basado en la fama y notoriedad para revocar una asignación. 
 
- Que ha sido Trustees of the Boston College quién ha hecho a la marca “Boston 
College” una marca de prestigio a nivel internacional. Así, quien busque en nuestro país 
información sobre sus servicios educacionales, de manera lógica lo efectuará en el sitio 
del nombre de dominio en disputa, lo que lo conducirá a un sitio errado. Asimismo, si no 
se revoca el nombre de dominio en disputa, se causará confusión y se afectarán los 
negocios de su mandante como asimismo se confundirá a los consumidores, pudiendo 
incluso diluirse la capacidad distintiva de la imagen y actividades de su mandante.   
 
- Que en virtud de todo lo señalado anteriormente, causa un perjuicio irreparable a su 
mandante el hecho que exista una página web que tenga la misma denominación que 
la institución que representa y de sus marcar registradas, ya que será identificada con 
los servicios que presta su mandante y por lo tanto confundidos con los que presta la 
contraria. 
  
I.4.2.- Resoluciones y traslado: A fs. 477 de autos figura la resolución que provee el 
escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de 
quince días hábiles; se tuvieron por acompañados los documentos probatorios con 
citación y se tuvo presente el patrocinio y poder. Los certificados de la empresa de 
correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las 
partes, rolan a fs. 478 y  fs. 479 de autos. 
 
I.4.3.- Contestación de la demanda:  De fs. 480 a fs. 486 de estos autos arbitrales se 
encuentra el escrito por el cual, la Sociedad Educacional Boston College Maipú 
Limitada, representada por don Julio Alejandro Martínez Cárcamo, solicita se rechace 
la demanda de autos y se mantenga la asignación del nombre de dominio 
“bostoncollege.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que 
dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho: 
 
- Que el año 2.001 su representada solicitó el nombre de dominio en disputa, 
renovándose el mismo en 2 oportunidades, los años 2.002 y 2.004, siempre dentro de 
plazo y que solo con fecha 2 de septiembre de 2.004, el demandante de autos solicitó la 
revocación del nombre de dominio en disputa. Lo anterior solo demuestra la actitud del 
actor en impedir el legítimo desarrollo de la actividad educacional que su mandante 
viene  realizando desde hace más de 10 años en el país, como asimismo el frenar el 
desarrollo del comercio electrónico nacional, al intentar que una sociedad educacional 
supuestamente famosa en el mundo y que carece de operación educacional en Chile, 
impida a los alumnos, profesores y apoderados del Boston College, que participen de 
las oportunidades que brinda el portal electrónico del colegio.  
 
 
 
 
 



 
- Que el Consorcio Educacional Boston College posee 4 colegios particulares 
subvencionados, encontrándose 3 en la comuna de Maipú y 1en la comuna de La 
Florida, contando en la actualidad con más de 10.000 alumnos, una comunidad de 
apoderados del orden de las 18.000 personas, un equipo de Basketball con una 
destacada participación en la Dimayor, entre otras. 
 
- Que uno de los principales socios de Boston College es don Francisco Martínez 
Cárcamo, quién inscribió la marca “BOSTON COLLEGE” en la clase 41 el año 1994, 
siendo renovada con fecha 9 de Septiembre del año 2.004. En tal sentido, don 
Francisco Martínez Cárcamo aportó dicha marca a las sociedades educacionales, junto 
con el nombre de dominio en disputa (siendo el señor Francisco Martínez el contacto 
administrativo que aparece en los registros de NIC Chile). Así ,su mandante es titular de 
una marca comercial por más de 10 años, plenamente vigente y, en virtud de la cual se 
ha desarrollado una extensa actividad educacional. 
 
- Que la contraria ha pretendido transformar el conflicto de autos en un tema marcario, 
situación totalmente inadecuada, por cuanto son otras las instancias en las que se 
deben ventilar dichos asuntos. En tal sentido, en la actualidad no hay dudas respecto a 
que la protección de los nombres de dominio y el sistema de protección marcaria 
actúan de manera diferente y otorgan una distinta protección a sus titulares. Por otra 
parte, conviene señalar que una elemento característico de la marca comercial es el 
otorgar protección dentro de determinadas categorías, lo que no es posible homologar 
en el sistema de los nombres de dominio. 
 
- Que si se analizan las causales de revocación establecidas en el artículo 22 del 
Reglamento de NIC Chile, uno se puede dar cuenta que el actor no tiene protección 
marcaria alguna en el país y no posee derechos o intereses legítimos respecto al 
nombre de dominio en disputa. Asimismo, queda en evidencia que su mandante no ha 
obrado de mala fe en la inscripción y uso del nombre de dominio toda vez que existe un 
portal web operativo desde el año 2.003; su mandante es conocido en Chile con el 
nombre de dominio Boston College y; presta servicios a la comunidad escolar con 
secciones dedicadas exclusivamente a los alumnos y a los apoderados, por lo que no 
se puede señalar que se estaría confundiendo a los consumidores, por cuanto su uso 
es legítimo. 
 
- Que por último en necesario señalar que el actor ha señalado que inició acciones ante 
el Departamento de Propiedad Industrial tendientes a obtener la revocación del registro 
marcario. Así las cosas, dicha acción fue notificada a esta parte en Septiembre del año 
2.004, esto es, bastante tiempo después que su mandante tuviese inscrita la marca, por 
lo que tal hecho demuestra la buena fe en el actuar de su mandate. Asimismo, es 
necesario señalar que ha sido el actor quién ha contrariado las normas de la ética 
mercantil y de la buena fe, al no ser él el creador en Chile de la marca y no ha 
manifestado ni la menor intención de establecer algún tipo de establecimiento 
educacional en el país, llegando a proteger supuestos derechos con años de desfase. 
 
 
 



 
�I.4.4.- Resolución: A fs. 533 de autos figura la resolución que provee el escrito de  
contestación de la demanda, y por la cual se tuvo por contestada la demanda, se 
tuvieron por acompañados los documentos probatorios con citación y se tuvo presente 
el patrocinio y poder. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la 
notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 534 y a fs. 
535 de autos. 
 
I.5.- Prueba  
 
I.5.1.-  Interlocutoria de Prueba:  Esta resolución dictada con fecha 2 de marzo de 
2005, recibió la causa a prueba por el término de diez días hábiles, y fijó como hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: i) Efectividad de que el 
nombre de dominio bostoncollege.cl es idéntico o engañosamente similar a una 
marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el demandante o a un 
nombre por el cual este último es reconocido; ii) Efectividad de que la demandada 
tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio objeto 
de autos; iii) Efectividad de que la demandada haya inscrito y utilice de mala fe el 
nombre de dominio objeto de autos; iv) Efectividad de que la demandada al 
inscribir y/o usar el nombre de dominio objeto de autos, ha contrariado normas 
vigentes sobre abuso de publicidad, y/o los principios de la competencia leal y/o 
de la ética mercantil y/o derechos válidamente adquiridos por terceros..- Asimismo 
se decretó que para la parte que desease rendir prueba testimonial, debería acompañar 
lista de testigos dentro del plazo de 3 días de notificada la mencionada resolución, 
prueba que se rendiría el día de la audiencia que para tales fines se fije en las oficinas 
del árbitro, a las 12:00 horas. La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por 
correo certificado según los comprobantes de la empresa de correos que rolan a fs. 540 
y a fs. 541 de autos. 
 
I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó en 
su escritos de fojas 49, fojas 537 y a fojas 558, entre otros, los siguientes documentos 
probatorios no objetados por la parte demandada: i) Copias simples de los siguientes 
registros marcarios a nombre de The Trustees of the Boston College: Nº 1.517.522 
“BOSTON COLLEGE” para la clase 41 en los EE.UU.; Nº 1.593.472 “BOSTON 
COLLEGE” para la clase 41 en los EE.UU.; Nº 1.520.182 “BOSTON COLLEGE 
EAGLES” para la clase 41 en los EE.UU.; Nº 1.499.479 “BOSTON COLLEGE” para la 
clase 14 en los EE.UU.; Nº 1.499.593 “BOSTON COLLEGE” para la clase 20 en los 
EE.UU.; Nº 1.499.606 “BOSTON COLLEGE” para la clase 21 en los EE.UU.; Nº 
1.483.601 “BOSTON COLLEGE” para la clase 39 en los EE.UU.; Nº 1.490.178 
“BOSTON COLLEGE” para la clase 18 en los EE.UU.; Nº 1.499.594 “BOSTON 
COLLEGE EAGLES” para la clase 32 en los EE.UU.; Nº 1.499.607 “BOSTON 
COLLEGE EAGLES” para la clase 21 en los EE.UU.; Nº 1.491.215 “BOSTON 
COLLEGE EAGLES” para la clase 39 en los EE.UU.; ii) Diversas impresiones de la 
página web www.bc.edu;  iii) Impresión del documento denominado “Boston College 
2004-2005 Catalog”; iv) Impresiones de la pagina web www.quepasa.cl, en la que 
aparecen alusiones a académicos del Boston College ; v) Impresiones de la página 
Web www.usnews.com, en la que aparece dentro de un Ranking la denominada 
“Boston University”; vi) Certificación efectuada por doña Carmen Iglesias Muñoz, 



Secretario Abogado del Departamento de propiedad Industrial que certifica que el 
registro marcarios Nº 431.132 (hoy 703.016) se encuentra siendo objeto de una 
demanda de nulidad interpuesta por el actor y la solicitud de marca comercial Nº 
642.876, se encuentra siendo objeto de una demanda de oposición, interpuesta por el 
actor, ambas sobre la marca “BOSTON COLLEGE”; vii) Diversas Impresiones relativas 
a “Boston College” en la que se hace algún tipo de mención a Chile; viii) Impresiones 
de la página web relativa a “Chilenos en Boston”, en los que aparecen diversas 
Universidades, siendo una de ellas la de “Boston College”; ix) Impresiones de la página 
web de la Dimayor, en la que aparece que el presidente del Club Deportivo Boston 
College es don Francisco Martínez Cárcamo; x) Diversas Impresiones de diarios 
relativas a información en Estados Unidos sobre “Boston College”; xi) Impresiones de la 
página web relativa a la NCAA sports.com, en la que se hace alusión al basketball de 
los Estados Unidos y como equipo al denominado “Boston College”; xii) Catálogos 
denominados “Boston College Media Higllights 2003-2004”, “Boston College 
Undergraduate Admisión Bulletin and Application 2004-2005” y “A Promise Fulfilled 
Boston College Anual Report 2003”. 
 
I.5.3.- Parte demandada.- La parte demandada acompañó en su escrito de fojas 480,  
547, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte 
contraria: i) Fotocopia de la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de 
doña Laura Andrea Galecio Pesse, con fecha 2 de octubre de 1997, y que da cuenta de 
la constitución de la “Sociedad Educacional Boston College Maipú Limitada”, y en la 
que figura don Francisco Martínez Carcomo como socio con el 30% del capital social; ii) 
Fotocopia de los registros marcarios Nº 703016 y 431132, “BOSTON COLLEGE”, para 
la clase 41, ambos a nombre de don Francisco Antonio Martínez Cárcamo; iii) 
Impresión del formulario de dominio “bostoncollege.cl” a nombre de la Sociedad 
Educacional Boston College Maipú Limitada; iv) Fotocopia del comprobante de pago 
por el nombre de dominio “bostoncollege.cl”; v) Diversas Impresiones de la página web 
www.bostoncollege.cl; vi) Recortes de prensa y CD con información relativa al 
Colegio Boston College; vii) Título de los Registro marcarios Nº 703.016 renovado bajo 
el Nº 431.132, “BOSTON COLLEGE” para la clase 41 a nombre de don Francisco 
Antonio Martínez Cárcamo; viii) Fotos autorizadas ante el Notario de Santiago don 
Hernán Guzmán Iturra de los colegios de calle San Martín 1.405, Maipú, Av. Sinfonía 
1.380, Maipú y de Av. Longitudinal 1.081, Maipú y; ix) Impresiones del link de acceso al 
sitio web www.bostoncollege.cl. 
 
I.6.- Prueba Confesional: Parte Demandante: La parte demandante en su escrito de 
fojas 717 citó a absolver posiciones al socio de la “Sociedad Educacional Boston 
College de La Farfana”, don Francisco Antonio Martínez Cárcamo. El tribunal a fojas 
718 de autos, citó al absolvente a una primera audiencia para el día 4 de mayo de 
2.005 en las oficinas del Arbitro y se custodió el sobre con el pliego de posiciones, el 
que figura a fs. 723 de autos.  
El día de la audiencia, la parte demanda se opuso a que se llevara a efecto la diligencia 
solicitada, toda vez que el absolvente no representaría a la sociedad demandada,. El 
Tribunal dio traslado, evacuándolo el actor en la misma audiencia. Se dejó la resolución 
del incidente formulado para definitiva y se tomó la declaración al absolvente 
consignándose las respuestas: 
 



Pregunta 1.- Yo soy Director de la Federación de basketball de Chile, soy Presidente de 
la Asociación de basketball de Santiago, y soy Presidente del Club Deportivo Boston 
College y esto es gracias a la trayectoria de más de 10 años interrumpidos siendo 
seleccionado chileno de basketball. 
 
Pregunta 2.- Se retira la pregunta. 
 
Pregunta 3.- Para que diga en que calidad usted ha jugado dicho deporte y en que 
niveles competitivos: Ya está contestada la pregunta al responder el punto número uno. 
 
Pregunta 4.- Para que diga como es efectivo y le consta que conoce el juego del 
basketball a nivel internacional: Conozco el basketball sudamericano, pues eso es lo 
que he jugado internacionalmente. 
 
Pregunta 5.- No tiene difusión latino americana el basketball universitario de EE.UU.- 
 
Preguntas 6, 7 y 8.- No me consta.- 
 
Pregunta 9.- Nunca use un nombre, el nombre fue creación personal mía. 
 
 
 
I.7.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba. 
 
 
 
I.8.- Medidas para mejor resolver y Citación para oír sentencia 
 
Por resolución de fs. 730 y que fuere notificada a las partes mediante el envío de carta 
certificada con fecha 25 de mayo de 2.005, el tribunal decretó como medida para mejor 
resolver, que acompañasen en autos copias de los escritos acompañados en el juicio 
de nulidad del Registro marcario Nº 431.132 de la marca “BOSTON COLLEGE”, junto 
con copia de los documentos probatorios acompañados en el citado juicio, todo lo 
anterior dentro del plazo de 10 días hábiles. El comprobante que acredita la notificación 
por carta certificada de dicha resolución a las partes, rola de fs.731 a 732 de este 
expediente arbitral. 
 
Con fecha 1 de junio del año 2.005, el actor cumplió con la medida para mejor resolver 
decretada en autos, acompañando al efecto copia de la demanda de nulidad, del escrito 
con el que se acompañaron documentos en el aludido proceso y los documentos que 
se acompañaron al mismo. 
�

Asimismo, con fecha 3 de junio del año 2.005, el demandado, cumplió con la medida 
para mejor resolver decretada en autos, acompañando al efecto copia del escrito de 
contestación de demanda y dos escritos en cuya suma se lee “Petición que Indica”. No 
se acompañaron documentos adicionales. 
 
 



Por resolución de fecha 3 de junio del año 2.005, el tribunal tuvo por cumplidas las 
medidas para mejor resolver respecto del actor y del demandado, y cito a las partes a 
oír sentencia. Los comprobantes de la empresa de correo que acreditan la notificación 
por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan de fs. 924 a 925 de estos 
autos arbitrales. 
�

II.- PARTE CONSIDERATIVA 
�

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por acción de revocación 
y no por pluralidad de solicitudes, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar si 
la inscripción del nombre de dominio “bostoncollege.cl” a nombre de la parte 
demandada resulta abusiva, en relación con lo señalado en el artículo 22 del 
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, y a la luz 
del artículo 14 del citado Reglamento, que constituye el principio rector y requisito 
permanente para el registro y vigencia de cualquier nombre de dominio .CL en el 
registro que mantiene NIC Chile.  
 
2.- Que en este proceso arbitral, la sociedad “Trustees of The Boston College”, ha 
tenido el carácter de parte demandante, y la “Sociedad Educacional Boston College 
Maipú Limitada“, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente 
con lo anterior, ha correspondido a cada parte probar los hechos expuestos en sus 
escritos de demanda y contestación, recayendo necesariamente sobre el actor la 
prueba de la “mala fe”. 
 
3.- Que el actor dedujo demanda de revocación en contra de la “Sociedad Educacional 
Boston College Maipú Limitada”, con el objeto que la asignación del nombre de dominio 
“bostoncollege.cl”, sea revocado, y dicho nombre de dominio le sea asignado a su 
favor, en síntesis, por los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho: i) 
Que su representada es una afamada institución jesuita, dueña de la más tradicional 
universidad católica de Boston, EE.UU., esto es, “Boston College”, cuya historia se 
remonta al año 1863, contando en la actualidad con 11 facultades, más de 645 
profesores y más de 14 mil estudiantes de los Estados Unidos como provenientes de 
más de 90 países, encontrándose dentro de las 40 mejores universidades para estudios 
de doctorado; ii) Que su representada posee registros marcarios para la expresión 
“Boston College” en distintas clases, siendo una de ellas la clase 41 en los Estados 
Unidos de Norteamérica, gozando dicha marca de fama y notoriedad, trascendiendo 
más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Así, resulta evidente que el 
demandado obtuvo el registro marcario en Chile de mala fe y en contravención a los 
principios de competencia leal y ética mercantil, lesionando de tal manera los derechos 
de su mandante, ya que no es un hecho discutible que la expresión “Boston College” 
deriva de una creación intelectual de propiedad de The Trustes of the Boston College  
y no del ingenio del titular actual; iii) Que su representada posee los nombres de 
dominio www.bostoncollege.net, www.bostoncollege.org, www.bc.edu, 
www.bcfund.com y www.bceagles.com; iv) Que en la actualidad su mandante ha 
interpuesto una demanda de nulidad en contra del Registro Marcario Nº 431.132 (hoy 
703.016) correspondiente a la marca “BOSTON COLLEGE” a nombre de don Francisco 
Antonio Martínez Cárcamo, y ha interpuesto demandas de oposición en contra de la 
solicitud Nº 642.876, todas solicitudes a nombre de don Francisco Antonio Martínez 



Cárcamo y no de la Sociedad Educacional Boston College Maipú Limitada. Así, lo antes 
expuesto pone de manifiesto que el titular del nombre de dominio de la presente 
demanda de revocación, hace ya un tiempo viene sosteniendo una conducta totalmente 
reñida con los principios básicos de la ética mercantil y las normas que regulan tanto la 
propiedad intelectual como industrial de su mandante en Chile y en el mundo, lucrando 
con una causa injusta de una creación ajena; v) Que el artículo 22 del Reglamento de 
NIC Chile establece una serie de requisitos para solicitar la revocación de un nombre de 
dominio, como lo son los casos en que “el nombre de dominio sea idéntico o 
engañosamente similar, a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene 
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido.”. En el 
caso que nos ocupa, la copia hecha por el demandado es tan burda que uno de los 
íconos más importante de la Universidad Boston College es un águila, llamándose 
“Boston College Eagles” su famoso equipo de baloncesto. Así, si ingresamos al sitio del 
nombre de dominio en disputa, lo primero que encontramos es un águila. Lo anterior 
además de contrariar el artículo 16.2 del Convenio TRIPS, contraria el artículo 6 bis del 
Convenio de París. Así, la conducta de la contraria de apropiarse de un identificador 
dentro de la red, que es una marca comercial, debe catalogarse como inmoral y 
contrario a la buena fe, contrariando además el Artículo 1546 del Código Civil, 
produciendo un daño en el patrimonio de su mandante al profitar la contraria de la fama 
y reconocimiento que se ha desarrollado con el tiempo; vi) Que resulta imposible que la 
expresión “Boston College” sea una creación legítima del demandado, puesto que su 
mandante, es famoso y notorio por su nombre “Boston College” desde 1863, lo que 
demuestra que el nombre de dominio se inscribió y se utiliza de mala fe. Así las cosas, 
y al tenor de los señalado en el Artículo 22 inciso tercero letra d) del Reglamento de 
NIC Chile, se puede concluir que existe mala fe del titular del nombre de dominio, toda 
vez que ha utilizado el sitio Web del nombre de dominio en disputa para promocionar 
sus servicios educacionales, enriqueciéndose a costa de la famosa marca “Boston 
College”, creando confusión además, entre los usuarios de Internet; vii) Que en la 
World Wide Web, la marca comercial y el nombre de dominio están unidos de manera 
inseparable, por cuanto estos últimos cumplen con un rol identificador del origen de los 
diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet, por lo que resulta 
frustrante para los usuarios no encontrar con facilidad la empresa que buscan y es 
frustrante para la empresa cuando los usuarios ingresen a un nombre de dominio 
distinto del que andan en busca; viii) Que su mandante goza de gran fama y notoriedad 
para distinguir servicios educacionales, citando al efecto una serie de sentencias 
arbitrales de juicios de revocación que se han basado en la fama y notoriedad para 
revocar una asignación; ix) Que ha sido Trustees of the Boston College quién ha hecho 
a la marca “Boston College” una marca de prestigio a nivel internacional. Así, quien 
busque en nuestro país información sobre sus servicios educacionales, de manera 
lógica lo efectuará en el sitio del nombre de dominio en disputa, lo que lo conducirá a un 
sitio errado. Asimismo, si no se revoca el nombre de dominio en disputa, se causará 
confusión y se afectarán los negocios de su mandante como asimismo se confundirá a 
los consumidores, pudiendo incluso diluirse la capacidad distintiva de la imagen y 
actividades de su mandante; x) Que en virtud de todo lo señalado anteriormente, causa 
un perjuicio irreparable a su mandante el hecho que exista una página Web que tenga 
la misma denominación que la institución que representa y de sus marcar registradas, 
ya que será identificada con los servicios que presta su mandante y por lo tanto 
confundidos con los que presta la contraria. 



4.- Que el demandado ha esgrimido en su contestación de demanda, como 
fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: i) Que el año 2.001 su 
representada solicitó el nombre de dominio en disputa, renovándose el mismo en 2 
oportunidades, los años 2.002 y 2.004, siempre dentro de plazo y que solo con fecha 2 
de septiembre de 2.004, el demandante de autos solicitó la revocación del nombre de 
dominio en disputa. Lo anterior solo demuestra la actitud del actor en impedir el legítimo 
desarrollo de la actividad educacional que su mandante viene realizando desde hace 
más de 10 años en el país, como asimismo el frenar el desarrollo del comercio 
electrónico nacional, al intentar que una sociedad educacional supuestamente famosa 
en el mundo y que carece de operación educacional en Chile, impida a los alumnos, 
profesores y apoderados del Boston College, que participen de las oportunidades que 
brinda el portal electrónico del colegio; ii) Que el Consorcio Educacional Boston College 
posee 4 colegios particulares subvencionados, encontrándose 3 en la comuna de Maipú 
y 1en la comuna de La Florida, contando en la actualidad con más de 10.000 alumnos, 
una comunidad de apoderados de las 18.000 personas, un equipo de Basketball con 
una destacada participación en la Dimayor, entre otras; iii) Que uno de los principales 
socios de la demandada es don Francisco Martínez Cárcamo, quién inscribió la marca 
“BOSTON COLLEGE” en la clase 41 el año 1994, siendo renovada con fecha 9 de 
Septiembre del año 2.004. En tal sentido, don Francisco Martínez Cárcamo aportó 
dicha marca a las sociedades educacionales, junto con el nombre de dominio en 
disputa (siendo él el contacto administrativo que aparece en los registros de NIC Chile). 
Así, su mandante es titular de una marca comercial por más de 10 años, plenamente 
vigente y, en virtud de la cual se ha desarrollado una extensa actividad educacional; iv) 
Que la contraria ha pretendido transformar el conflicto de autos en un tema marcario, 
situación totalmente inadecuada, por cuanto son otras las instancias en las que se 
deben ventilar dichos asuntos. En tal sentido, en la actualidad no hay dudas respecto a 
que la protección de los nombres de dominio y el sistema de protección marcaria 
actúan de manera diferente y otorgan una distinta protección a sus titulares. Por otra 
parte, el elemento característico de la marca comercial es el otorgar protección dentro 
de determinadas categorías, lo que  no es posible homologar en el sistema de los 
nombres de dominio; v) Que si se analizan las causales de revocación establecidas en 
el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, uno se puede dar cuenta que el actor no 
tiene protección marcaria alguna en el país y no posee derechos o intereses legítimos 
respecto al nombre de dominio en disputa. Asimismo, su mandante no ha obrado de 
mala fe en la inscripción y uso del nombre de dominio toda vez que existe un portal 
Web operativo desde el año 2.003; su mandante es conocido en Chile con el nombre de 
dominio Boston College y; presta servicios a la comunidad escolar con secciones 
dedicadas exclusivamente a los alumnos y apoderados, por lo que no se puede señalar 
que se estaría confundiendo a los consumidores, por cuanto su uso es legítimo; vi) Que 
la acción ante el Departamento de Propiedad Industrial tendientes a obtener la 
revocación del registro marcario, fue notificada a esta parte en Septiembre del año 
2.004, esto es, bastante tiempo después que su mandante tuviese inscrita la marca, por 
lo que tal hecho demuestra la buena fe en el actuar de su mandate. Asimismo, es 
necesario señalar que ha sido el actor quién ha contrariado las normas de la ética 
mercantil y de la buena fe, al no ser él el creador en Chile de la marca y no ha 
manifestado ni la menor intención de establecer algún tipo de establecimiento 
educacional en el país, llegando a proteger supuestos derechos con años de desfase. 
�



5.-  Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, 
según se detalla en el punto I.5.2.- de la parte expositiva de este fallo, no siendo 
objetados por la demandada. En cuanto a los citados documentos, estos acreditan a 
juicio de este Sentenciador que: A) el actor es titular en los Estados Unidos de 
Norteamérica, entre otras,  de las marcas “BOSTON COLLEGE” y “BOSTON COLLEGE 
EAGLES”, para las clases 14, 18, 20, 21, 25 y 41, siendo la más relevante a juicio de 
este sentenciador para el presente conflicto, la clase 41, la que le otorgan protección 
marcaria básicamente sobre: “Educación; formación; esparcimiento; actividades 
deportivas y culturales” y; B) el actor es una de las 40 Universidades más prestigiosas 
de los Estados Unidos de Norteamérica, remontándose su fundación al año 1863 y, 
contando en la actualidad con un equipo de basketball universitario denominado 
“Boston College Eagles”.   
 
 
6.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, 
según se detallan en el punto I.5.3.- de la parte expositiva de este fallo, no siendo 
objetados por el actor. En cuanto a los citados documentos, estos acreditan a juicio de 
este Sentenciador que: A) la “Sociedad Educacional Boston College Maipú Limitada” 
posee distintos colegios ubicados principalmente en la comuna de Maipú, denominados 
genéricamente “Boston College”, y en la que figura don Francisco Martínez Carcamo 
como socio con el 30% del capital social. B) que uno de los socios de la demandada, 
esto es, don Francisco Antonio Martínez Cárcamo, es titular en Chile del registro 
marcario denominado “Boston College” para la clase 41; C) que el objeto social de la 
demandada es “la fundación, organización, administración, operación y dirección de 
toda clase de establecimientos educacionales e impartir en ellos enseñanza de 
cualquier nivel, modalidad o grado; la capacitación, perfeccionamiento y la realización 
de cursos, seminarios, simposios y otros; la investigación científica educacional, en 
distintos ámbitos culturales y educativos; como asimismo, la promoción y el desarrollo 
de labores anexas y complementarias de la educación, de acuerdo con las normas y 
orientación que impartan las autoridades del ramo y toda otra actividad cultural y/o 
educacional que los socios acuerden”, todas actividades que a juicio de este Juez 
Arbitro se encuentran comprendidas dentro de la clase 41 del Clasificador de Niza, la 
que goza de protección marcaria por parte de uno de los socios de la demandada  
�

�

7.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por demanda de 
revocación, resulta pertinente precisar algunos conceptos y delimitar los alcances del 
artículo 22 del Reglamento y el papel que juega en materia de Revocación, el artículo 
14 del mismo que constituye el principio rector y requisito permanente para que el 
registro y vigencia de cualquier nombre de dominio .CL dentro del registro que mantiene 
NIC Chile. Que el citado artículo 22 del Reglamento señala: “Será causal de revocación 
de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que ella haya sido 
realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva 
cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea 
idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que 
tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) 
Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con 
respecto del nombre de dominio y; c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se 



utilice de mala fe.” En tal sentido y, del análisis de dicha disposición, por aplicación de 
las normas de interpretación de los contratos contenidas en el Código Civil, 
específicamente los artículos 1562, 1563 y 1564 y, debido a que la causal relativa a la 
mala fe, constituye al mismo tiempo una de las condiciones para considerar que la 
inscripción de un nombre de dominio sea abusiva, este Juez Arbitro concluye que nos 
encontramos frente a la existencia de dos causales totalmente independientes para 
decretar la revocación de un nombre de dominio, esto es, “el que su inscripción sea 
abusiva” y “el que ella haya sido realizada de mala fe”. En efecto, al estudiar la 
citada disposición y el Reglamento en general, que constituyen verdaderas cláusulas de 
un contrato de adhesión, este Sentenciador debe interpretar el citado artículo 22, en el 
sentido que pueda producir algún efecto; en la forma que mejor cuadre con la 
naturaleza del contrato y; dándole además, el sentido que calce con la totalidad del 
Reglamento, por lo que resulta evidente que si el artículo 22 tiene su origen en la UDRP 
e incluso se modificó el mismo para adecuarse a ésta, el ser abusiva una inscripción, 
constituye una causal de revocación independiente y con requisitos específicos,  y 
pareciera lógico sostener que la voluntad de los redactores fue que se aplicara y no que 
fuera letra muerta. Por las mismas razones antes expuestas y, atendido que la causal 
de revocación a la mala fe, constituye al mismo tiempo una de las condiciones para 
considerar que la inscripción de un nombre de dominio sea abusiva, este Arbitro 
Arbitrador considera también como una causal independiente para la revocación de la 
inscripción de un nombre de dominio, “el que haya sido realizada de mala fe”. En tal 
sentido, las diferencias entre ambas causales radicarían en que la primera, esto es, el 
ser abusiva, se aplicaría estrictamente para los casos de marcas comerciales, nombres 
o seudónimos, etc., y la segunda, esto es,  cuando la inscripción haya sido realizada de 
mala fe, se aplicaría para todos los casos en que se contraviene alguno de los 
requisitos del artículo 14 del Reglamento. En efecto, se consideraría que una 
inscripción de un nombre de dominio secundario bajo .CL, ha sido realizada de mala fe, 
cuando se contrarían las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de 
la competencia leal y de la ética mercantil, y los derechos válidamente adquiridos por 
terceros. En este último caso debemos entender que la expresión “haya sido realizada 
de mala fe” comprende también los términos usar y operar, ya que puede darse el caso 
que se contraríen las citadas normas no al momento de inscribir el nombre de dominio 
pero si durante el uso y operación del mismo. Lo anterior, por cuanto la inscripción de 
un nombre de dominio no es más que un conjunto de trámites o actos jurídicos, que 
comprenden entre otros, la solicitud de inscripción; la publicación por 30 días en el sitio 
Web de NIC Chile, y el pago de la tarifa, todo lo cual se denomina “inscripción de un 
nombre de dominio”, es decir, la celebración de un contrato que tiene a lo menos las 
características de ser bilateral, innominado, de adhesión y a título oneroso, por el cual 
una de las partes pasa a ser titular de un derecho personal, para usar u operar dicho 
nombre de dominio en principio por 2 años, con sujeción a los demás requisitos que 
establece el Reglamento de NIC Chile, recibiendo la otra parte una contraprestación en 
dinero que se denomina tarifa. Lo anterior, refuerza la interpretación de que la 
expresión “haya sido realizada de mala fe” necesariamente debe comprender los 
términos usar y/o operar, ya que el citado contrato que por regla general dura 2 años, 
se entiende que obliga a respetar las normas del artículo 14 del Reglamento por todo el 
tiempo de duración del mismo y no solo al momento de celebrarse el contrato. 
 
 



 
 
8.- Que atendido los argumentos esgrimidos en autos por las partes, la prueba 
rendida y, lo señalado en el punto 7.- precedente, este Sentenciador puede concluir lo 
siguiente: A) Respecto de la causal de revocación de un nombre de dominio por ser su 
inscripción abusiva. Que el demandado, tanto al momento de solicitar el nombre de 
dominio objeto de autos como en la actualidad, tuvo y tiene derechos o intereses 
legítimos respecto del citado nombre de dominio, ya que el socio de la sociedad 
demandada don Francisco Martínez Cárcamo, es titular desde el año 1994 de la marca 
comercial “BOSTON COLLEGE” para distinguir servicios de la clase 41, por lo que en la 
especie, no concurren todos los requisitos exigidos por el Reglamento de NIC Chile 
para verificarse la citada causal. Sobre el particular, este Sentenciador debe hacer 
presente que la acción de nulidad del referido registro marcario que se ventila en la 
actualidad ante el Departamento de Propiedad Industrial, en nada altera la conclusión 
precedente, ya que no es competencia de este Juez Arbitro resolver un conflicto de 
Propiedad Industrial, sino que por el contrario, debe resolver la acción de revocación 
objeto de autos, con sujeción a la situación jurídica y de hecho, de que gozaban las 
partes tanto a la fecha de solicitud del nombre de dominio bostoncollege.cl como a la 
fecha de trabarse la litis. B) Respecto de la causal de revocación de un nombre de 
dominio consistente en que esta haya sido realizada de mala fe, es decir, cuando en la 
solicitud o en el uso del nombre de dominio en cuestión, se contrarían las normas 
vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética 
mercantil, y los derechos válidamente adquiridos por terceros. Que de acuerdo con lo 
expuesto en la letra A) precedente, el demandado, tuvo al momento de solicitar el 
nombre de dominio objeto de autos y tiene en la actualidad, derechos o intereses 
legítimos con respecto del nombre de dominio, y por ello no concurren en la especie, 
formalmente, a juicio de este Sentenciador, los casos enumerados en el artículo 14 del 
Reglamento. En efecto, dichos casos se encuentran comprendidos en las causales 
alegadas por el actor en la demanda de nulidad de registro marcario interpuesta ante el 
Departamento de Propiedad Industrial, la cual se encuentra en plena tramitación y 
pendiente de fallo. Asimismo, este Juez Arbitro no puede dejar de considerar como 
elementos que contribuyen a reforzar la presunción de buena fe de que goza el 
demandado de acuerdo con nuestra legislación, por una parte, al hecho que “Sociedad 
Educacional Boston College Maipu Limitada” explota establecimientos educacionales 
de enseñanza básica y media subvencionados en Chile, que no constituye el giro 
específico del actor, ni el mercado y destinatario final de los servicios que presta la 
demandante, y al hecho que dicho nombre de dominio no resulta relevante para la 
contratación de los servicios de educación subvencionada que ofrece la demandada, y 
por otra, que en materia de nombres de dominio no existe ni le es aplicable un 
clasificador como ocurre en materia de Propiedad Industrial. C) Que en consecuencia, 
este Juez Arbitro deberá necesariamente rechazar la demanda de revocación objeto de 
autos, y por ello, mantener la asignación del nombre de dominio “bostoncollege.cl” a 
nombre de la demandada. 
  
 
 
 
 



 
 
  III. PARTE RESOLUTIVA 
 
 Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa 
precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de 
Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el 
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC 
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro 
ordenamiento jurídico, SE RESUELVE: 
 
 
1.- Se rechaza el incidente planteado por la sociedad demandada a fs. 725 de 
autos. 
 
2.-  Se rechaza la demanda de revocación objeto de autos, y se mantiene la 
asignación del nombre de dominio “bostoncollege.cl” a nombre de “Sociedad 
Educacional Boston College de Maipú Limitada”, RUT Nº 77.060.660-8. 
 
3.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no 
condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán 
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y; 
 
4.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase 
el expediente a NIC Chile. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal. 
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