En Santiago de Chile, a 1° de agosto del afio dos mil doce, en los autos por asignacién de nombre
de dominio ccsp.cl, suscitado entre CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE
CONCEPCION REP. SARGENT & KRAHN, (CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE
CONCEPCION), RUT 81.679.000-K, domiciliada en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701 y CAMARA
DE COMERCIO DE SANTIAGO A G, RUT 70.017.820-K, domiciliada en Monjitas 392, Santiago:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que con fecha 23 de abril de 2012, mediante oficio OF N° 16168, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacién como
arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio ccsp.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucién de fecha 02 de mayo de ese mismo afio se aceptd la designacion 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 conciliacién y/o
fijacion del procedimiento, a realizarse el dia miércoles 16 de mayo del afio 2012 a las 15:45
horas, notificAndose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 06.

3. Que a fojas 12 consta que en la fecha sefialada se realiz6é la audiencia fijada, con la sola
comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en
razén de la inasistencia de la primera solicitante, se fijo el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 13 el segundo solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de
la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su
parte.

Declara que su mandante, la Camara de Comercio de Santiago (CCS), es una institucién
creada en 1919, que en la actualidad reline a mas de 1363 socios, entre los que se incluyen
grandes, medianas y pequefias empresas.

Indica que su principal objetivo es la defensa de los intereses del gremio. A continuacion se
refiere en detalle al quehacer y la organizacion de su mandante. Ademas da cuenta de la
relacion entre su representada, las camaras de comercio regionales e instituciones
internacionales afines.

Afirma que el nombre de dominio consiste en una denominacion a través de la cual un usuario
de internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para poder utilizar los diversos
servicios que dicho medio de comunicacion ofrece. Agrega que a su vez los nombres de
dominio facilitan la busqueda a quienes acceden como consumidores de la red, por lo que es
muy relevante que quien se identifique de una determinada manera corresponda efectivamente
a dicha entidad.

Sefiala que si bien es cierto las marcas comerciales se relacionan con los nombres de dominio,
no son lo mismo. En apoyo a este argumento cita un fallo de 28 de julio de 2000, de la
Comision Preventiva de la Libre Competencia.

Estima que al ingresar al dominio en disputa, cualquier usuario esperaria encontrar informacién
relativa su mandante.

Manifiesta que no se vislumbra el interés ni la legitimidad de un derecho posible sobre el
dominio en disputa por parte del primer solicitante.



Hace presente que el nombre de dominio en disputa se compone de una expresion idéntica a
los elementos distintivos por los que su representada se ha dado a conocer entre quienes usan
sus servicios, esto es CCS. Afirma que dicha expresion se utiliza por su representada en su
imagen corporativa. Expresa que con el objeto de proteger su imagen es titular de diversos
registros marcarios sobre tal signo. A continuacion se refiere en detalle a las marcas referidas,
entre las que se cuenta CCS.

Méas adelante indica que su mandante es titular de una serie de nombres de dominio
relacionados con la expresion CCS, entre los que destacamos ccs.cl. A su entender la
titularidad de estos dominios confirmaria que tal expresién es de su creacién y uso, con
anterioridad. En relaciéon con lo anterior agrega que su mandante es duefia de una serie de
dominios que poseen la misma configuracién que el de autos, es decir se componen de la
expresion CCS, unida a una letra del alfabeto, asi por ejemplo ccsa.cl, ccsb.cl, ccsc.cl.

Alega que hoy es mayoritariamente aceptado que el principio first come, first served debe
ceder ante la existencia de un mejor derecho. En virtud de ello el referido principio no podria
ser utilizado para la asignacion del nombre de dominio al primer solicitante, en tanto su
representada poseeria un mejor derecho sobre éste.

Advierte que el articulo 23 de la Reglamentacion para el Registro de Nombres de Dominio .CL,
recoge distintos criterios en la materia.

En virtud de los argumentos expuestos infiere que la letra P, no constituye un elemento
suficientemente diferenciador, ni otorga la distintividad necesaria a la actividad del primer
solicitante, con grave riesgo de que la existencia del dominio en disputa, en manos de un
tercero, resulte engafiosa para quienes deseen acceder a los servicios que ofrece su
mandante.

Afirma que su mandante tiene un interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio
en disputa. Destaca que la finalidad de solicitar el dominio es evitar la diluciéon de la imagen
comercial y de las marcas de su mandante y evitar que sus clientes se confundan.

En funcién del criterio de identidad expresa que el dominio debe ser asignado a aquel que
tenga una relacion mas estrecha con el mismo. En virtud de los argumentos expuestos en la
presentacion estima que su mandante es quien detenta una relacion méas estrecha con el
dominio. En lo que se refiere al criterio del uso empresarial legitimo alude al uso y
reconocimiento de su representada a través del signo CCS.

Hace presente que su mandante ha obrado de buena fe, en tanto solo pretende la proteccién
de sus intereses, y solicita la condenacién en costas de la contraria.

. Que a fojas 24 la primera solicitante evacua traslado conferido respecto de la presentacion de
fojas 13.

Hace presente que su representada es la primera solicitante en autos, por lo que estaria
amparada por el criterio first come, first served. Agrega que si bien este criterio tiene aplicacion
en aquellos casos en los que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho,
considera que este principio sirve de apoyo a las argumentaciones y material probatorio que
dan cuenta de su interés sobre el nombre de dominio

Destaca que su mandante ha solicitado el dominio de que se trata fundada en el interés real y
efectivo de montar un sitio web para su proyecto educativo Colegio Concepcion San Pedro



(CCSP) expresion que su mandante utilizaria en internet, lejos de toda intencién de
confundirse con las marcas de la oponente.

A continuacion cita el fallo sobre el dominio todochile.cl, en lo que se refiere a la aplicacion del
criterio del mejor derecho.

Hace presente que la segunda solicitante funda su derecho en sus registros marcarios para la
expresion CCS y en que este signo corresponde a la sigla que la identifica. Al respecto
expresa que el término contenido en el dominio solicitado corresponde precisamente a la sigla
gue identifica al nombre de uno de sus establecimientos educacionales, el Colegio Concepcion
San Pedro. Respecto al mismo punto agrega que la sigla CCSP, corresponde a la contraccion
utilizada por la comunidad escolar para denominar al establecimiento.

Agrega que la segunda solicitante no tiene derechos sobre el signo constitutivo del dominio
pedido, ni en relaciéon a los servicios educacionales que su mandante pretende promover a
través del dominio.

Sefiala que los rubros en los que la contraria posee registros marcarios sobre la expresion
CCS se encuentran sumamente alejados de lo que su representado pretende con el dominio
en disputa. En relacion a lo anterior expresa que la jurisprudencia de nombres de dominio ha
reconocido que resulta aplicable a esta materia el principio de especialidad de las marcas,
cuando el fundamento para oponerse a una solicitud de dominio es precisamente el registro de
una marca idéntica o similar al dominio que se esta solicitando.

Asegura que su mandante tiene un interés, real, concreto y legitimo respecto del nombre de
dominio.

Hace presente que su mandante ya es titular y solicitante de dominios que se constituyen en
base a la misma logica en virtud de la cual se solicito el dominio en disputa, en cuanto
comprenden abreviaciones derivadas de los nombres de sus instituciones educativas, al
respecto menciona el Colegio Concepcion Pedro de Valdivia, ccpv.cl y el Colegio Concepcién
Chiguayante, ccch.

Finalmente hace presente que existen dominios de titularidad de terceros que contienen la
expresion CCS, sin perjuicio para la contraria, y sin que esta haya recamado. Como ejemplo
cita los dominios ccsl.cl y ccst.cl.

. Que, a fojas 80 la segunda solicitante reitera los argumentos esgrimidos en sus alegaciones de
mejor derecho y hace presente que su representada es titular de registros marcarios para la
clase 41, al igual que la primera solicitante, los que habrian sido solicitados y otorgados con
anterioridad a las fechas que constan en los registros marcarios acompafiados por la primera
solicitante. A mayor abundamiento sefiala que su mandante presta servicios educacionales a
través de una institucién conocida como Centro de Formacion Técnica CCS. A continuacion se
refiere en detalle a los registros marcarios de su titularidad para distinguir los servicios de la
clase 41, entre los que se destaca CCS. En virtud de lo expuesto concluye que cuando los
usuarios de internet se encuentren buscando informacion sobre las actividades educacionales
de su mandante, se encontrardn con informacion del Colegio Concepcion San Pedro, de
propiedad de la contraria.

Agrega que, en materia de educacion su mandante le ha dado fama y notoriedad al signo CCS
al menos desde el afio 2001, en que inscribe su marca Centro de Formacién Técnica CCS y
posteriormente CCS.



Hace presente que la contraria no detenta registros marcarios para el signo CCSP.

7. Que la primera solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafio
documentos a fojas 28 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

8. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafié
documentos que, atendidas sus caracteristicas, fueron guardados en sobre caratulado “ccsp-
01" y posteriormente acompafié documentos a fojas 84 y siguientes. Ninguno de los
documentos acompafiados por esta parte fue objetado por la contraria.

9. Que a fojas 103 se citd a las partes a oir sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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 ccsp.cl,
disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, 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 acorde a
lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar
en toda resolucion de conflictos.

TERCERO: Que el principio first come first served rige la solucién de los conflictos de nombres de
dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan
interés legitimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna
de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sélo podra ser aplicado si
ninguna de los solicitantes demuestre tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que en el caso de autos la primera solicitante ha alegado que el Colegio Concepcion
San Pedro, de su propiedad, es reconocido bajo el signo CCSP, el que corresponderia a su
abreviacion. En virtud de lo anterior sostiene que los usuarios de Internet, al verse enfrentados al
dominio disputado en autos lo asociaran con la mencionada institucion. Manifiesta que los
dominios ccpv.cl y ccsp.cl, relacionados con su mandante, se constituyen en base a la misma
I6gica del dominio en disputa, en tanto corresponden a abreviaciones derivadas de los nombres
de sus instituciones educativas. Agrega que la segunda solicitante no tiene derechos sobre el
signo constitutivo del dominio pedido. Hace presente que existen dominios de titularidad de
terceros que contienen la expresion CCS.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que el nombre de dominio
en disputa se constituye sobre la expresion CCS, idéntica a los elementos distintivos por los que
su representada se ha dado a conocer entre quienes usan sus servicios y sobre la que detenta
nombres de dominio y registros marcarios, inclusive en la misma clase que la contraria, esto es en
la clase 41. A mayor abundamiento sefiala que su mandante presta servicios educacionales a
través de una institucién conocida como Centro de Formacién Técnica CCS. Agrega que su
mandante es duefia de una serie de dominios que poseen la misma configuracién que el de
autos, es decir se componen de la expresion CCS, unida a una letra del alfabeto. Afirma que la
letra P, no constituye un elemento suficientemente diferenciador. Estima que el dominio en
disputa produciria confusion entre los usuarios.



SEXTO: Que, efectivamente la expresién contenida en el dominio disputado en autos, esto es
CCSP, es similar a la expresion contenida en los registros marcarios y dominios de la segunda
solicitante, CCS.

SEPTIMO: Que, dicha similitud no acredita por si sola la posibilidad de confusién en el publico
respecto del origen de los productos o servicios ofrecidos bajo esas denominaciones. En
consecuencia dicha posibilidad de confusion debe ser probada.

OCTAVO: Que, de acuerdo a las argumentaciones y antecedentes acompafiados por la primera
solicitante, documentos no objetados por la contraria, esta desarrolla actividades relacionadas con
la educacion. Por otra parte, la segunda solicitante arguye que también desarrolla actividades
educativas vinculadas a la expresion CCS, al respecto acompafa registros marcarios para el
signo CCS para la clase 41. En virtud de lo anterior se encuentra acreditada la similitud de las
actividades de las partes.

NOVENO: Que, la parte que alega dicha confusion, esto es la segunda solicitante, no aporta
ningun otro antecedente en orden a acreditar la posibilidad de confusion.

DECIMO: Que, introducido el signo contenido en el dominio en disputa, esto es CCSP, en el
buscador google.cl, revisados los primeros 30 resultados, s6lo encontramos en el lugar 25 un
vinculo con la primera solicitante, en tanto ninguno se relaciona con la segunda solicitante. La
mayoria de los resultados relacionan la expresion CCSP, en tanto sigla, con instituciones y
entidades de las mas diversas indoles.

DECIMO PRIMERO: Que ambas partes alegan la titularidad de dominios similares al disputado
en autos. En la caso de la primera solicitante, abreviaciones de sus instituciones educacionales.
En el caso de la segunda solicitante nombres de dominio que contienen la expresion CCS, que
corresponde a la sigla de su denominacién, mas una letra. Sin embargo ninguno de los dominios
aludidos por las partes se encuentra en uso.

DECIMO SEGUNDO: Que existen dominios evidentemente similares al disputado en autos en
términos graficos y fonéticos, en cuanto contienen la expresion CCS sumada a una letra, cuyos
titulares son terceros, asi por ejemplo ccsl.cl, ccst. Al respecto es relevante destacar que este
ultimo es de titularidad de una institucién educacional.

DECIMO TERCERO: Que, en virtud de lo expuesto, y aun cuando ambas partes desarrollen
actividades educativas, este tribunal estima que no se encuentra acreditada la posibilidad de
confusién en el publico respecto del origen de los productos o servicios ofrecidos bajo la
denominacion CCSP.

DECIMO CUARTO: Que, en virtud de lo expuesto no se aprecia como la segunda solicitante
podria verse perjudicada por la solicitud de la contraria. Despejado este punto resulta pertinente
establecer cual de los solicitantes tiene una relacion mas estrecha con el signo contenido en el
dominio en disputa.

DECIMO QUINTO: Que, respecto a este punto la primera solicitante sefiala que la expresion
CCSP corresponde a la sigla de Colegio Concepcion de San Pedro, institucion vinculada a su
mandante. Dados los antecedentes acompafiados, resulta claro que dicha sigla es efectivamente
utilizada para referirse al colegio individualizado.

DECIMO SEXTO: Que, la segunda solicitante sefiala que su interés en el dominio en disputa
radica en la similitud, y consiguiente posibilidad de confusion, de este con la sigla CCS, sobre la



que detenta registros marcarios, los que incluyen servicios vinculados a la educacién. Dicho
argumento ya fue desestimado.

DECIMO SEPTIMO: Que estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccién
hacia el mejor derecho del primer solicitante al nombre de dominio en disputa cesp.cl, por lo que
habra de acogerse su pretension a este respecto.

DECIMO OCTAVO: Que, en virtud de la asignacion del dominio en disputa al primer solicitante,
resulta evidente que no se han aportado antecedentes para dar por comprobada la falta de interés
legitimo y la mala fe de este, por lo que no acogera la solicitud de condenacién en costas a su
respecto que hiciere el segundo solicitante.

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 "cecsp.cl” al primer solicitante, CORPORACION EDUCACIONAL
MASONICA DE CONCEPCION REP. SARGENT & KRAHN, (CORPORACION EDUCACIONAL
MASONICA DE CONCEPCION), ya individualizada 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.

oya Bruzzone
O ARBITRADOR

P
Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

] Marcela Alejan opez-Barros.
1. 14.382.316-4 Cl. 16114.939-K
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