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Foja 58

Santiago, ocho de abril de dos mil trece
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, articulos 160 y 170 del Cddigo
de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de
inscripcion del nombre de dominio “CEPAPUMAHUE.CL":
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 3 de septiembre de 2012, el Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito
Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre
de dominio “CEPAPUMAHUE.CL”, existente entre CENTRO DE PADRES
COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA, Rut 75.959.260-3, representado por
José Flores Peters, Licenciado en Ciencias de la Computacion, ambos
domiciliados en Av. Alameda Bernardo O’higgins N° 1315, Of. 74, comuna de
Santiago, y DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A., Rut 96.834.400-5,
sociedad de giro comercial, domiciliada en calle Marchant Pereira N° 10, Piso
17, comuna de Providencia, representada en este juicio por Estudio Silva &
Compaifiia, y por su Abogado don Gonzalo Sanchez Serrano, ambos con
domicilio en Hedaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.
Que por resolucion de fecha 10 de septiembre de 2012 el suscrito acepto el
cargo Yy juré desempenfarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las
partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia
26 de septiembre de 2012, a las 15:40 horas, al que asistio soOlo la parte
DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A., y en rebeldia de CENTRO DE
PADRES COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA, a quien se notifico de las
bases de procedimiento con igual fecha mediante correo electronico.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa CENTRO DE
PADRES COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA, primer solicitante del nombre
de dominio “CEPAPUMAHUE.CL” y DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A.,
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segunda solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A, presento a
fojas 28 y siguientes demanda de asignacion del nombre de dominio
individualizado, e invoco los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Sefiala que la parte contraria solicitd el registro de la expresion
CEPAPUMAHUE.CL como nombre de dominio de Internet, y que dentro del
plazo legal de acuerdo al articulo del 10 Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, DESARROLLOS EDUCACIONALES S A,
solicito el mismo nombre de dominio CEPAPUMAHUE.CL.

Que al no prosperar la mediacion contemplada en los articulos 1 y 2 del Anexo
1 relativo al Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, se procedido a la
designacion del Arbitro respectivo por NIC CHILE, el cual fijo las normas del
presente procedimiento.

2.- PROYECTO EDUCACIONAL PUMAHUE

Sefiala que el Proyecto Educacional PUMAHUE nace orientado a formar
jovenes integros, preparados para abordar con seriedad y alegria los desafios
que presenta el mundo de hoy, entregando las herramientas para entender y
enfrentar reflexiva y resueltamente el futuro, de modo que nuestros alumnos se
conviertan en un aporte positivo para si, su familia, el colegio y la sociedad.
Los principales fundamentos de nuestro Concepto Educacional son:
La persona es libre, educable y abierta a la
trascendencia.

Que creen en la educacion de la libertad y que propician en nuestro Colegio un
clima de responsabilidad, confianza, sinceridad, respeto y optimismo que
propicie el trabajo y el estudio, donde cada Alumno pueda potenciar sus
capacidades.

Profesor y Alumno son coprotagonistas del proceso educativo, en una relacion
equilibrada en que ambos comparten su responsabilidad frente al proceso de
aprendizaje. La necesaria presencia de la autoridad se concreta en una
disciplina formativa, cuya aplicacion contribuye a mantener el clima de respeto
y confianza necesaria en la tarea formativa.

Principios cristianos inspiran nuestro que hacer educativo, cuyo sentido y
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orientacion estan abiertos a la trascendencia, respetando los diferentes credos,
desarrollando asi la capacidad de tolerancia frente a la diversidad.
Valores soélidos y educacion de
la afectividad, en que la educacion del alumno es plena, s6lo cuando a lo
académico se incorpora una solida formacion de habitos y valores que los
conviertan en adultos integros.

Sinceridad, orden, respeto a la palabra empefiada, sobriedad, afabilidad,
templanza, optimismo, puntualidad y espiritu de servicio son algunas de las
virtudes que se presentan como metas que deben alcanzar los alumnos a lo
largo de sus afios de colegio.

A lo largo de su formacion, los Alumnos desarrollan una voluntad firme y
decidida, para que el esfuerzo de cada dia les permita alcanzar altas metas de
entrega personal.

Que valoran el deporte como una disciplina relevante que, junto con contribuir a
la distraccion y el desarrollo fisico arménico, facilita la expresividad, fortalece la
voluntad y permite inculcar valores esenciales para la convivencia social.

Que en la vision institucional, los Planes de Estudio, ademas de ajustarse a las
exigencias del Ministerio de Educacion, consideran atributos variados e
innovadores orientados al desarrollo armonioso de las facultades fisicas,
mentales y espirituales del alumno. Asimismo, nuestros Planes se encuentran
en permanente evaluacidbn en cuanto a su pertinencia, estando siempre
abiertos a adecuarse a las nuevas exigencias sin perder la identificacién con el
Proyecto Educativo.

Si bien consideramos relevante el incrementar los conocimientos y desarrollar
las destrezas de nuestros alumnos, también centramos nuestros esfuerzos en
enraizar en ellos valores superiores dentro de principios de responsabilidad y
solidaridad que con posterioridad, los distinguira como personas abiertas a los
cambios, responsables de sus actos, libres y capaces de tomar sus propias
decisiones, integros e inquietos por conocer el mundo que los rodea y
dispuestos a defender siempre sus principios, creencias y valores. Desde esta
perspectiva, nuestra red de Colegios orientara todos sus esfuerzos de
docencia, servicio e investigacion hacia el estudiante como eje central de la

actividad académica, creando los espacios y condiciones necesarios que
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permitan lograr una creciente efectividad a través de acciones concertadas e
integradas de todos los colegios, para optimizar la calidad y la consecucion de
metas y resultados, incorporando activamente la computacion en las diversas
asignaturas.

Del mismo modo, dada la importancia que el idioma inglés tiene en la
formacion de los jovenes, sin ser bilinglies, se ha potenciado sus programas.
Asimismo, el Colegio hara participar a los alumnos que lo deseen en las
certificaciones internacionales del idioma inglés, en particular PET y MOVERS.
Para el Proyecto Educacional PUMAHUE, la tarea solo termina cuando los
alumnos egresan del Cuarto Afio Medio, convertidos en personas integras,
preparadas para enfrentar con éxito las exigencias del mundo actual.
Que la Mision Institucional es entregar a la comunidad, un servicio de
excelencia académica y formativa a través de la aplicacion de nuestro Proyecto
Educativo y la coordinacion eficiente de nuestra Red de Colegios, la cual es
una fuente permanente de innovacion y conocimiento experto.

Pues bien, dado el caracter que poseen los productos y servicios entregados,
se han preocupado de resguardar su imagen, protegiendo como marcas
comerciales de acuerdo a la Ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el
concepto PUMAHUE conforme se desprende de los registros de marca
comerciales, que en informe acompania.

Los hechos anteriormente descritos, demuestran que DESARROLLOS
EDUCACIONALES S.A. es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en
Chile el signo PUMAHUE.

Asimismo, tiene registrado el hombre de dominio COLEGIOPUMAHUE.CL el
cual se contiene completamente en el nombre de dominio en disputa.

De esta forma, estimamos que ante el hecho de la igualdad de conceptos y
anterioridad registral, son antecedentes suficientes para que el dominio en
cuestion sea asignado a mi mandante.

3.- CRITERIOS APLICABLES A LA ASIGNACION DE NOMBRES DE
DOMINIO.

Que como cuestidon previa, sefiala qué debemos entender por nombre de
dominio y cual es la funcidbn que cumple dentro del mercado. Para ello

recogemos lo que ha indicado la Comision Preventiva Central de la Libre
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Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra
“Comercial Lady Marlene S.A.” sefialando al respecto: “ Si bien la funcion de un
nombre de dominio es la de una direccién electronica que permite a los
usuarios de Internet localizar terminales informéticos conectadas a la red, de
manera simple y rapida dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen
también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a
adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o
personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la
marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos”.

Asi lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de
dominio se relacionan con el caracter mnemotécnico siendo cualidad esencial
para contribuir a la localizacion eficiente de los recursos informativos
disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahi que sea necesario y
natural que en su configuracion los usuarios de la red procuren acercarse en lo
posible a la denominacion que les identifique a ellos o a sus productos en el
mundo fisico tradicional. Esta funcién impone que el uso de los nombres de
dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se
busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido
gue se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

Dada esta funcion que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener
una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado mas alla del
principio FIRST COME FIRST SERVED, actualizacion del antiguo aforismo
juridico “prior in tempore prior in iure”, que en materia de nombres de dominio
se traduce en “el primero que llega es el Unico servido” por el administrador del
sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se
configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero
haya presentado su solicitud de registro, situacion que en muchos casos
involucra una profunda injusticia.

Afirma que afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de
internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz
de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho”. Es asi
como la regulacion sobre nombres de dominio en la actualidad esté orientada a

la asignacion “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es

Santa Lucia 344 Of. 61 Santiago Teléfono 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el
conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee solidos fundamentos.

Es asi como DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A..es titular y utiliza una
marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del
nombre de dominio en disputa. De lo contrario se esta vulnerando abiertamente
el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresion, derecho que se
encuentra protegido en nuestra Constitucion Politica de la Republica, en el
articulo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los
articulos 582, 583 y 584 del Codigo Civil.

Que si se rechaza su solicitud, se estaria vulnerando el derecho de propiedad
sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo
en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales
del dominio.

Lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad
econdmica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello
una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la
fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de
dominio.

Que el articulo 14 del reglamento NIC CHILE, sefala: “Sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcibn no contrarie las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros...”, y
que la jurisprudencia se ha encargado de desentrafar lo que debe entender por
una posible infraccion a derechos validamente adquiridos, asi se ha entendido
que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos
validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes
presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en
los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la

expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de

Santa Lucia 344 Of. 61 Santiago Teléfono 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

afectacion a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacién o
perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o
aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas
precedentemente debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la
solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos
adquiridos mediante la solicitud misma.

En suma, conforme a lo dicho, sostiene que una solicitud de registro de
nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —
sobre un nombre, marca comercial u otra designacién o signo distintivo—, por
estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado,
siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de
derechos o intereses legitimos pertinentes.

Por otro lado el articulo 22 del reglamento de NIC, si bien esta en el acapite de
la revocacion, sugerimos al Sr. arbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma,
en cuanto abona la tesis sostenida por la demandante.

Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilucién” de la marca, en cuanto
a que si comienza a circular una expresion idéntica o muy similar a las marcas
y dominios de mi representada, como eventualmente podria ocurrir, que los
apoderados puedan creer que se trata de un establecimiento de mi
representada. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho
ya que se esta afectando el derecho de propiedad que tiene sobre su imagen y
signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y
constitucional.

Que en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la
"identidad”, un concepto que es reconocido como uno de los activos mas
importantes y que amerita por tanto, la maxima proteccién juridica. Debemos
recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, PUMAHUE, esta
incluida en el dominio de autos.

Por ualtimo, debemos tener presente que de acuerdo al orden publico
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econdémico, las personas deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen, hecho
que claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a
la contraria.

4.- CONCLUSION:

Indica que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable
otorgamiento a la contraria del dominio en cuestion generara todo tipo de
confusiones y errores respecto de los servicios que pretenda distinguir el primer
solicitante con el concepto COLEGIOPULMAHUE.CL dado que los
consumidores la identificaran, casi de manera automatica con DESARROLLOS
EDUCACIONALES S.A., y que la contraparte no posee un derecho equivalente
al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio
solicitado y mas aun no posee derecho alguno que pueda rebatir el de la
demandante.

En suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial,
trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son
elementos que la perfilan como titular de "un mejor derecho” para optar al
dominio en cuestion.

En razén de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el
Reglamento del ha dotado a los arbitros designados para dirimir conflictos de
esta naturaleza, solicita se conceda el registro del nombre de dominio
COLEGIOPULMAHUE.CL, en razon de los antecedentes de hecho y de
derecho que hemos expuesto en esta presentacion, y pide tener por
presentada demanda de asignacion de nombre de dominio, someterla a
tramitacion y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestion
CEPAPULMAHUE.CL, sea asignado a DESARROLLOS EDUCACIONALES
S.A. con expresa condena en costas a la parte demandada.

Medios de prueba acompafiados por DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A,,
en su escrito de demanda:

1.- Listado de marcas PUMAHUE de mi representada, 2.- Listado de Nombres
de Dominio PUMAHUE vy 3.- Impresion de la pagina Web
COLEGIOPUMAHUE.CL.
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Que, con fecha 22 de octubre de 2012, la parte CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA, presenté ante el
Tribunal escrito de contestacion de demanda, en la que expuso los siguientes
antecedentes y argumentos, con el objeto se le asigne el nombre de dominio
CEPAPUMAHUE.CL:

1.- Indica que Centro de Padres y Apoderados Colegio Pumahue es una
organizacion funcional creada al amparo de la Ley 19.418 de Juntas de
Vecinos y otras Organizaciones, que obtiene su personalidad juridica Nro. 377
ante el Secretario Municipal de Huechuraba el dia 16 de Octubre del afio 2003.
A lo largo de su historia le ha correspondido organizar la participacion activa de
los Padres y Apoderados del colegio, de manera contribuir de mejor forma a la
formacion de nuestros hijos. Entendemos nuestro rol de apoderado no solo
como un cliente que paga una mensualidad y que por tanto tiene derecho a
exijir que las prestaciones del colegio sean acordes a la promesa plasmada en
el Proyecto Educativo Institucional, sabemos que los padres y apoderados
somos parte de una comunidad educativa y tenemos claro que el aporte de la
familia unido al equipo docente es clave para los resultados de nuestros hijos y
para el mejoramiento continuo del colegio. Invitacidon a participar que ademas
es impulsada explicitamente por el colegio a través del programa CAMPUR. El
afio 2012 como parte de un proceso de repotenciamiento de este Centro de
Padres se definib como una linea estratégica revivir y fortalecer la
comunicacion via internet mediante un nuevo sitio web y la habilitacion de
servicios de mensajeria email para facilitar la comunicacion tanto de las
directivas de cada curso, los socios de la organizacion y los apoderados en
general. Por esta razon y dado que nuestro anterior dominio padrespumahue.cl
ya habia expirado, se procedio a inscribir un nuevo dominio cepapumahue.cl
asociado a la sigla de nuestra organizacion Centro de Padres y Apoderados
Pumahue ya que resulta menos ambigua y mas certera respecto de como es
reconocida coloquialmente por los apoderados del colegio: el “CePA”.

En agosto de 2012 en reunién sostenida con la Directora del Colegio pudimos
presentar el plan de actividades de cierre del afio y el nuevo sitio web
www.cepapumahue.cl, el cual ha permitido convocar y articular actividades

impulsadas por el centro de padres y que forman parte del Calendario Escolar
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que el propio colegio Pumahue Huechuraba promociona en su sitio web. Sirvan
estos antecedentes para indicar que el Centro de Padres con esta accion solo
estd retomando una actividad que ya mantenia y para la cual no hubo
oposicion anterior y que no nos mueve otro fin mas que facilitar la
comunicacion natural entre padres y apoderados del colegio que nos conovoca
dia a dia a construir una mejor educacion para nuestros hijos.

2.- El Centro de Padres PUMAHUE

En su escrito la parte que contraria nuestra inscripcion indica: “El Proyecto
Educacional PUMAHUE nace orientado a formar jévenes integros, preparados
para abordar con seriedad y alegria los desafios que presenta el mundo de
hoy. Asimismo, entrega las herramientas para entender y enfrentar reflexiva y
resueltamente el futuro, de modo que nuestros alumnos se conviertan en un
aporte positivo para si, su familia, el colegio y la sociedad”. En este contexto,
siendo los alumnos del colegio, primero nuestro hijos, y luego nosotros como
padres y apoderados directamente las familias y por ende la sociedad que
circunda el area de influencia del colegio, no entendemos como
DESARROLLOS EDUCACIONALES SA pretende desconocer o atribuir mala fe
a las familias y a la sociedad con las cuales dice compartir dicha vision.
También argumenta que de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad
Industrial, el concepto PUMAHUE le pertenece, punto que nosotros no
cuestionamos, situacion que en todo caso no le hace duefio de todas las
composiciones de prefijo o sufijo que pudieran generarse y en especial no le
compete atribuirse ademas la denominacion CEPApumahue. Es de toda légica
que si se aceptase ese criterio, el mismo argumento podria aplicar la marca
PUMA, también reconocida por dicha ley, la que impediria que el propio colegio
registrara el dominio pumahue.cl. Se entiende ademas que las marcas tienden
a proteger a una denominacion dentro de la misma clase y asi como PUMA y
PUMAHUE son registros en clases distintas producto del giro de su negocio, es
preciso hacer notar que un Centro de Padres y Apoderados tiene una mision y
un giro que difiere aunque complementa al que inspira a un colegio.

Hacemos ver ademas que en su escrito se indica la pretension no solo de
PUAMHUE sino de la palabra FALA que no sabemos si es una intencion que

esté fundamentada: “Se entiende entonces conforme se desprende de los
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registros de marca comerciales, que en informe se acompafan en el primer
otrosi, como de diversos nombres de dominio que contienen la expresion
FALA.”

Por lo demas, existen otros centros de padres y apoderados de otros colegios
que utilizan el genérico CEPA o CPYA como es el caso del Centro de padres y
Apoderados del Colegio Pumahue de Pefalolén quienes utilizan ademas el
dominio www.cpyapumahue.cl para su sitio web institucional. De esta forma
surge entonces incluso el problema de diferenciar ambas organizaciones lo que
entedemos no es un problema sino una muestra de la naturalidad de nuestra
inscripcion y de la forma en que los apoderados se han organizado para
aportar al colegio.

Es necesario indicar que no es correcto lo que indica nuestra contraparte
cuando indica que nuestro dominio estaria contenido en el dominio
colegiopumahue.cl cuando expresa: "Asimismo, mi representada tiene
registrado el nombre de dominio COLEGIOPUMAHUE.CL el cual se contiene
completamente en el nombre de dominio en disputa”, esto solo manifiesta que
ya hay precedentes de diferenciacion a través de un prefijo para reforzar el
caracter de una organizacion, cuestion que nosotros reafirmamos mediante el
prefijo CEPA, del cual no pretendemos tener exclusividad y que si incluimos en
nuestro logo.

En otro ambito de resolucion de controversias es que habido arbitrajes con
distintos criterios por el tema de dominios, en especial los referidos a
organizaciones sindicales que en busca de fortalecer la comunicacion con sus
asociados han acudido a inscribir como su dominio la palabra sindicato unida al
nombre de la empresa. De esta forma, estdA el caso de
sindicatoemosaguasandinas.cl que si bien fue asignado a la empresa por no
ser exactamente la razon social del sindicato que pretendia el dominio, cosa
que no ocurre con la razén social de nuestro centro de padres que se incluye
las palabras que componen su hombre de dominio. AUn asi, no es menos cierto
que la usurpacion del nombre del sindicato por parte de la empresa esta siendo
considerado una préactica antisindical que no tenemos certeza sea el caso del
colegio pumahue respecto de sus trabajadores, pero es claro que ellos ya han

tomado la precaucion de registrarlo a su nombre la identidad del sindicato:
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https://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=sindicatopumahue, por lo que entendemos
Su pretension seria también apropiarse del nombre del centro de padres.

Dados los argumentos anteriores no nos parece que cepapumahue esté en
igualdad de conceptos que pumahue o colegiopumahue, de hecho prioriza el
prefijo CEPA como parte de un nombre que no puede sino estar asociado al
colegio que da sentido como organizaciéon. Por tanto creemos del todo legitima
nuestra inscripcion porgque incluso estamos apuntando a través de los servicios
y actividades del CEPA a fortalecer la vinculacion de los apoderados con el
colegio y a construir una identidad y una impronta ligada al colegio PUMAHUE
de Huechuraba al cual asisten nuestros hijos.

3.- No procede la objecion de fondo de este dominio.

Nuestro interés no es iniciar actividad econémica que compita u opere en
desmedro de la actividad del colegio, es mas, nuestro afan ha sido manifiesto
en contribuir dia a dia a fortalecer la identidad del colegio, aportando incluso
con mejoras al colegio que van mas alla del pago de la mensualidad y que
surgen de aportes voluntarios de los propios padres, como es el caso, de las
bancas del patio, rejas de proteccion, bancas para la capilla, regalos y
presentes para profesores el dia de su cumpleafios, trabajo a honores para
organizar actividades como la Kermese, La Noche con el arte, caminatas
exploratorias para reconocer el medio natural y social en que se inserta el
colegio, aportes a campafias solidarias entre otras actividades. Asi mismo nos
duele y entristece cuando la parte contraria en este arbitraje indica que “Lo
anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad
econdmica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello
una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la
fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de
dominio.”, entendemos entonces que la invitacién es a registrar un dominio que
sea ajeno al colegio o que sea tan andnima nuestra accion, al punto que los
apoderados sigamos participando del colegio pero que podamos nombrar al
colegio por ser esta una marca registrada: centro de padres de un colegio que
no podemos nombrar.

Respecto de la jurisprudencia citada por la contraparte, no vemos que nuestra

inscripcion afecte derechos validamente adquiridos ya que no concurren
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copulativamente presupuestos expuestos, dado que la razén social de nuestra
organizacion estan asociados al nombre que pretendemos registrar: Centro de
Padres y Apoderados Colegio Pumahue Huechuraba, lo cual asumimos tiene el
legitimo y natural derecho a tener presencia en internet. Es claro que esto
incluso contraria las recientes directrices del Ministerio de Educacion en que ha
sido el propio Ministro de Educacion Harald Bayer quien ha invitiado a los
padres y apoderados a comprometerse y participar activamente de la
construccion de la comunidad educativa.

4.- APORTES DE PRUEBAS DEL BUENO USO DEL DOMINIO

Ajuntamos una serie de antecedentes adicionales que buscan dar cuenta del
buen uso que hemos dado al dominio cepapumahue.cl:

» Homepage del sitio www.cepapumahue.cl

» Copias de boletines informativos de enviados a los suscritos de nuestro
servicio de correo

* Fotos de actividades articuladas por el centro de padres y apoderados del
colegio pumahue huechuraba.

« Carta del Ministro de Educacién Harald Bayer a los centros de padres

* Homepage del sitio www.cpyapumahue.cl pertenenciente al Centro de Padres
y Apoderados del Colegio Pumahue Pefalolen.

* Foto del sitio del colegio en que se reconoce nuestro rol de Centro general de
Padres y en que aparecen debidamente registrados los nombres de la directiva
y en particular de JOSE FLORES PETERS como encargado de
comunicaciones.

» Carta de felicitacion de la rectora del colegio por la organizacion de la
kermese el pasado 20 de Octubre.

* Foto del anterior sitio de este centro de padres www.padrespumahue.cl
CONCLUSION

De acuerdo a lo planteado estimamos que nuestra inscripcion sigue siendo
legitima y solicitamos a usted validar nuestra inscripcion, lo que permitira
mantener la debida identidad de nuestro Centro de Padres y Apoderados, por
cierto ligada ineludiblemente al colegio pumahue; y, pide mantener vigente la
inscripcion de dominio asociada al Centro de padres y Apoderados del Colegio

Pumahue Huechuraba cepapumahue.cl pues no contraviene el legitimo
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derecho de la parte contraria a manetener y utilizar COLEGIOPULMAHUE.CL.
Ruego a usted ademas disculpar las posibles imprecisiones que pudieran
haber en nuestro escrito dado que no contamos con los recursos para contratar
un abogado que nos defienda en esta demanda y en particular no hemos
querido abrir este tema a los apoderados del colegio para no enrarecer el clima
de buena convivencia y compromiso que pensamos estar construyendo entre
padres, apoderados, equipo docente y la direccion del colegio.

Que con fecha 30 de noviembre de 2012 se dictd resolucién teniendo por
contestada la demanda por la parte CENTRO DE PADRES COLEGIO
PUMAHUE HUECHURABA y por acompafiados los documentos probatorios,
con citacion, notificada con igual fecha a las partes.

Que con fecha 28 de diciembre de 2012, se dictd resolucién citando a las
partes a oir sentencia, y se citd6 ademas a audiencia de conciliacion para el dia
4 de Nero de 2013, a las 9.30 horas en la oficina del juez arbitro, a la que
asistieron dofla Francisca Figueroa Illanes, abogado de la parte
DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A. y don José Flores Peters por
CENTRO DE PADRES COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA, y en la que se
propusieron bases de acuerdo para una conciliacion, quedando dofia
Francisca Figueroa lllanes en realizar consultas con su representada, las que
finalmente no prosperaron.

Que con fecha 15 de marzo de 2013, se dictd resolucion sefialando que
atendido a que consta en autos que habiendo citado este Juez Arbitro a
audiencia de conciliacion, segun consta a fojas 55 de autos, y que ésta no se
produjo no obstante haberse propuesto bases de arreglo, y de conformidad a
lo dispuesto en el articulo 432 del Codigo de Procedimiento Civil, se cita a las
partes a oir sentencia definitiva en juicio arbitral asignacion nombre de dominio
“cepapumahue.cl”, la que fue notificada con igual fecha a las partes mediante
correo electronico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este
sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde

asignar el nombre de dominio “CEPAPUMAHUE.CL”, esto es, si a CENTRO
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DE PADRES COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA, primer solicitante, o a
DESARROLLOS EDUCAIONALES S.A., segundo solicitante y demandante.
SEGUNDO: Que la demandante DESARROLLOS EDUCAIONALES S.A.,
sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer
solicitante del nombre de dominio “CEPAPUMAHUE.CL", en consideracion a
que es creador y usuario del signo “PUMAHUE”, denominacion que tiene
registrada como marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, PUMAHUE, registros nimeros 827.463, para productos impresos de
la clase 16, 827.482, para servicios educacionales de la clase 41, 923.785 para
servicios de comunicaciones clase 38 y 684.074, para productos de ropa y
vestuario clase 25, y también es titular de la marca PROYECTO
EDUCACIONAL PUMAHUE, 827.462, para productos de la clase 16, agrega
que tiene registrados como nombres de dominio CL COLEGIO PUMAHUE,
COLEGIOS PUMAHUE, PUMAHUE, PUMAHUE MANQUEQURA vy
SINDICATO PUMAHUE. Sefial6é que la denominacion PUMAHUE, la usa como
nombre de sus Colegios PUMAHUE, ubicados en las comunas de Pefalolén y
Huechuraba, Chicureo en Colina y Curauma en la V Region, y en las ciudades
de Temuco y Puerto Montt. Seguidamente, expuso la misién institucional de su
proyecto educativo y los valores que propicia, y sostiene que de asignarse el
dominio en disputa a la primer solicitante, se causara confusion en el publico,
atendido a que el dominio en disputa CEPAPUMAHUE contiene de manera
integra su marca comercial PUMAHUE, la que presenta una semejanza
fonética determinante con aquel, con los consiguientes perjuicios para la actora
en cuanto se diluira su marca comercial, introduciendo confusion en los
consumidores y usuarios en el trafico econémico.

TERCERO: Que, la parte demandante acompafid a su escrito de demanda,
como medios de prueba, entre otros, listado de sus marcas comerciales
PUMAHUE y PROYECTO EDUCACIONAL PUMAHUE vy listado de sus
nombres de dominio CL con el término PUMAHUE, ya indicados anteriormente,
y copia de su pagina web COLEGIOPUMAHUE.CL.

CUARTO: Que, el primer solicitante CENTRO DE PADRES COLEGIO
PUMAHUE HUECHURABA seflala que ha solicitado el dominio

CEPAPUMAHUE, para desarrollar un proyecto que vincule a los apoderados
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del Colegio Pumahue Huechuraba, y contribuir al proceso educativo de sus
hijos, y que corresponde a la sigla de su nombre. Sefiala que el Centro de
Padres del Colegio Pumahue de Pefalolén tiene inscrito el nombre de dominio
CPYAPUMAHUE.CL, que utilizan para el desarrollo de su proyecto de Centro
de Padres. Que como medios de prueba, con el objeto de acreditar un uso de
buena fe acompafaron copia de sitio web CEPAPUMAHUE.CL, copia de
boletines informativos enviados a los padres del Colegio Pumahue
Huechuraba, fotos de actividades realizadas por el Centro de padres, entre
otros.

QUINTO: Que, para resolver el presente litigio de asignacion de nombre de
dominio, cabe tener presente que la Constitucion Politica de la Republica,
declara en su articulo 1°, inciso tercero que: “El Estado reconoce y ampara a
los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la
sociedad y les garantiza la adecuada autonomia para cumplir sus propios fines
especificos”. Que en este sentido, el CENTRO DE PADRES COLEGIO
PUMAHUE HUECHURABA, en tanto grupo social intermedio debe ser
amparado en esta sede arbitral para los fines que pueda ser titular del nombre
de dominio CEPAPUMAHUE.CL, que corresponde a la abreviatura de
CENTRO DE PADRES “CEPA” y mas el término PUMAHUE, que corresponde
al nombre del Colegio de ensefianza basica y media en que realiza sus
funciones propias. Que por lo tanto, no resulta una trasgresion a la tutela de las
marcas comerciales de la oponente DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A.,
ni un llamado a provocar confusion a lo usuarios de Internet, la circunstancia
que se le asigne el dominio ya referido al primer solicitante, que como ha
declarado lo aplicara a sus fines especificos y propios.

SEXTO: Que en consecuencia analizado el proceso resultan atendibles los
fundamentos expuestos por CENTRO DE PADRES COLEGIO PUMAHUE
HUECHURABA en su escrito de contesta demanda, ya que el dominio ha sido
solicitado de buena fe, y con la finalidad que mediante este nombre de dominio
podran desarrollar los fines propios de sus intereses de comunicacion y
difusion de informaciones referidas a su calidad de organo social intermedio
que agrupa a los padres y apoderados del COLEGIO PUMAHUE de

HUECHURABA. Que por lo expuesto la solicitud de asignacion del dominio
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CEPAPUMAHUE.CL, no transgrede el articulo 14 del Reglamento de NIC
Chile, que sefiala: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros”, exigencias que precisamente
concurren en la especie a favor del primer solicitante.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 1°, inciso tercero de la Constitucion Politica y
articulos 160, 170 y 636 a 640 del Codigo de Procedimiento Civil, 222 y 223
inciso 3° del Cddigo Organico de Tribunales, y principios de mejor derecho y
de prudencia y equidad, se resuelve acoger la solicitud de asignacion de
nombre de dominio CEPAPUMAHUE.CL presentada por CENTRO DE
PADRES COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA, y se desestima la solicitud
competitiva de DESARROLLOS EDUCACIONALES S.A., sin condena en

costas.

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

fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.
Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres
Rios, quienes autorizan la sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.
Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda

Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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