Santiago, 30 de Abril de 2012.
I-. PARTE EXPOSITIVA
.1.- Constitucién del arbitraje.

Que por oficio OF N° 13107 NIC Chile comunica al suscrito la designacion como arbitro
arbitrador en el conflicto por asignacion del nombre de dominio “colegioalerce.cl”, designacion
que acepté y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

|.2.- Partes del arbitraje.

Son partes en este juicio CORPORACION EDUCACIONAL Y SOCIAL ALQUIMIA, RUT N°
53.305.604-0, domiciliado para estos efectos en calle Temistocles Rojas N° 497, comuna de
Concepcion, ciudad de Concepcion, correos electrénicos alercecolegio@gmail.com,
vicar78@hotmail.com y mruiz@asegutatu.cl, como Primer Solicitante, y SOCIEDAD
INMOBILIARIA EDUCACIONAL LIMITADA, RUT N° 85.231.300-5, representado por Estudio
Juridico Porzio, Rios & Asociados, ambos domiciliados para estos efectos en calle Avenida El Golf
N° 40, piso 13, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, correos electronicos
avaras@porzio.cl, porzio@porzio.cl y rcovarrubias@porzio.cl, como Segundo Solicitante.

[.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la disputa generada por la inscripcién del nombre de dominio
“colegioalerce.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

|.4.- Procedimiento.

A fojas 7 y siguientes de autos, se encuentra el acta en que constan las normas de
procedimiento que se acordo regirian la tramitacion de esta instancia arbitral. Dichas normas
fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

|.5.- Periodo de Planteamientos.
[.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante

(i) El Primer Solicitante sefiala que con fecha 24 de junio de 2010 solicité el nombre de dominio
‘colegioalerce.cl’ con el objeto de dar a conocer la historia de dicho establecimiento, su vision y
misién como centro educacional, los requisitos de postulacion 2011 y una galeria de imégenes,
de manera facil y accesible al pablico, principalmente, padres, apoderados y alumnos.

(i) Expone el Primer Solicitante que el mencionado establecimiento educacional fue creado el
dia 9 de diciembre de 2008, cuando mediante Resolucion Exenta N° 4803 cambia su
denominacion de Liceo Hermann Gmeiner a COLEGIO ALERCE, iniciando sus actividades el dia 1
de marzo de 2009. Se trataria de un colegio diurno, coeducacional, con ensefianza basica de
jornada escolar completa y ensefianza media técnico-profesional, que actualmente cuenta con
mas de 300 alumnos matriculados.



(iii) Expone, también, que el establecimiento fue denominado “COLEGIO ALERCE”, en atencion a
las caracteristicas y virtudes del arbol del mismo nombre. Hace presente que es una practica
comun denominar establecimientos educacionales con el nombre nativo de arboles del pais y
que es asi como varios establecimientos utilizan nombres de dominio similares para poder ser
identificados en la red, como por ejemplo “colegioelroble.cl”, *“colegiolosrobles.cl”,
“colegioaraucaria.cl”, “colegiosaraucarias.cl”, entre otros sefialados a fojas 54 de autos. En este
sentido sefiala que es posible la coexistencia de colegios con nombres similares en la red.

(iv) El Primer Solicitante sefiala que la inscripcion del nombre de dominio de autos con
posterioridad a la constitucion del Colegio Alerce es una forma de acreditar que su representada
ha hecho uso de buena fe de la expresion “Colegio Alerce”, antes de tomar conocimiento de la
disputa por el dominio.

(v) Sefiala que ha solicitado la inscripcion del nombre de dominio ‘colegioalerce.cl’ con un fin
concreto, esto es, fines de propia publicidad para ofrecer sus servicios educacionales. Por tanto,
el nombre de dominio en cuestién no induciria a error ni generaria confusion a los visitantes del
portal por cuanto existen diferencias de importante consideracion con relacion al
establecimiento educacional del Segundo Solicitante, tales como la ubicacion geogréfica y el
enfoque educativo.

(vi) EI' Primer Solicitante hace referencia al articulo 22 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del registro de nombres de dominio .CL, en consideracion a que no habria mala
fe de su parte por cuanto es comunmente conocido bajo la denominacién contenida en el
nombre de dominio en disputa. Asimismo, agrega que el presente conflicto no esta relacionado
con la propiedad intelectual ni el derecho marcario en cuanto la marca registrada por el
Segundo Solicitante es “LOS ALERCES”, expresion en plural que no protege la expresion
“colegio”.

(vii) Sefiala que CORPORACION EDUCACIONAL Y SOCIAL ALQUIMIA es el Primer Solicitante y, no
existiendo en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripcion
abusiva o de mala fe de acuerdo al mencionado articulo 22, se puede dar total aplicacion al
principio “first come, first served”.

(viii) Por altimo, a fojas 58 y 59 de autos, el Primer Solicitante cita jurisprudencia en materia de
asignacion de nombres de dominio con el objeto de avalar lo sefialado en esta presentacion.

[.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante.

() Sefiala el Segundo Solicitante que la SOCIEDAD INMOBILIARIA EDUCACIONAL LIMITADA es
una de las sociedades sostenedoras de colegios més importantes del pais, nacida en la década
de los 60 con el objeto de fundar colegios que ayudaran a los padres de familia en la educacion
cristiana de sus hijos. Hoy su misién consiste en prestar el mejor servicio a Los Consejos de
Direccion de cada uno de sus centros educativos.

(ii) Expone el Segundo Solicitante que el COLEGIO LOS ALERCES forma parte de la familia de
colegios formados y desarrollados bajo la SOCIEDAD INMOBILIARIA EDUCACIONAL LIMITADA,
correspondiendo a un colegio femenino con alrededor de 720 alumnas matriculadas, ubicado en
la comuna de Lo Barnechea. Agrega que bajo los principios rectores que guian la educacion del



Colegio Los Alerces, éste ha logrado una destacada posicion entre los colegios chilenos en los
diversos &mbitos de la educacion, gozando de notable fama y notoriedad en el mercado
educacional.

(iii) El Segundo Solicitante indica que, a fin de proteger la distintividad lograda, su representada
ha registrado la marca “LOS ALERCES” registro N°755.707, para distinguir servicios de la clases
41, que renueva el registro N°461.349 de fecha 22 de mayo de 1996. Asimismo, sefiala ser titular
de los nombres de dominio “losalerces.cl”, “losalercesltda.cl”, “colegiolosalerces.cl”, “colegio-
losalerces.cl”.

(iv) En relacion con lo anterior, sefiala el Segundo Solicitante que el elemento propiamente
marcario es “ALERCE”, ya que “colegio” es un elemento de uso comun en la clase 41 y
corresponde al servicio que pretende amparar. En este sentido, la Gnica diferencia entre el
nombre de dominio de autos y la marca “LOS ALERCES” es la denominacién plural o singular de
“alerce”, lo cual no otorga distintividad suficiente al dominio solicitado.

(v) Sefiala el Segundo Solicitante que las expresiones COLEGIO ALERCE y COLEGIO LOS ALERCES
son confusamente similares, por lo que su coexistencia generara toda clase de confusion entre
los consumidores en relacion al origen empresarial de los servicios que se busca distinguir.
Adicionalmente sefiala que, en atencién de la fama y notoriedad del Colegio los Alerces, se
revela la mala fe del Primer Solicitante, toda vez que estan tratando de apropiarse de un
nombre de dominio que resulta ser casi idéntico a la marca registrada por el Segundo Solicitante
y que ademas corresponde a una empresa ampliamente conocida.

(vi) El Segundo solicitante expone que los servicios que se pretenden difundir a través del
nombre de dominio en disputa, ‘colegioalerce.cl’, por parte del Primer Solicitante, son idénticos
a los servicios protegidos por el registro marcario de su titularidad, por lo cual la asignacion del
mencionado nombre de dominio al Primer Solicitante le acarrearia nefastas consecuencias tales
como la dilucion marcaria de la expresion “LOS ALERCES”, confusion en el mercado y una
potencial infraccion marcaria.

(vii) A fojas 26 de autos, el Segundo Solicitante expone gue en el caso de autos se configura lo
dispuesto en el articulo 22 del Reglamento en consideracion a que la inscripcién por el Primer
Solicitante del nombre de dominio en disputa es abusiva.

(viii) Por ultimo, el Segundo Solicitante sefiala que en el presente conflicto no es aplicable el
principio “first come, first served”, puesto que goza de mejor derecho sobre el dominio
‘colegioalerce.cl’.

.6 Etapa de respuestas.-

[.6.1 Respuestas del Primer Solicitante.

(i) El Primer Solicitante sefiala que, de asignarsele el nombre de dominio solicitado, no se
produciria confusion puesto que existen diferencias sustanciales entre los establecimientos

educacionales como el enfoque educativo, formacién religiosa, ubicacion, subvencién estatal,
entre otros.



(if) Asimismo expone el Primer Solicitante que la solicitud efectuada en ningun caso puede
considerarse abusiva 0 de mala fe, en consideracion a que CORPORACION EDUCACIONAL Y
SOCIAL ALQUIMIA posee derechos e intereses legitimos sobre la expresién “COLEGIO ALERCE”,
puesto que cumplid con todas las normativas vigentes para su funcionamiento como
establecimiento educacional; que no ha tenido el propdsito de vender o arrendar el nombre de
dominio en disputa al Segundo Solicitante 0 a un tercero; que no ha intentado impedir al
Segundo Solicitante reflejar su marca comercial a través de un nombre de dominio, ya que éste
posee su propio nombre de dominio; que pretende reflejar, a través del nombre de dominio
‘colegioalerce.cl’ un servicio que efectivamente esta prestando y que es comdnmente conocida
bajo el nombre de COLEGIO ALERCE.

1.6.2 Respuestas del Segundo Solicitante.

(i) Sefiala el Segundo Solicitante que el hecho de que el Primer Solicitante haya dado
cumplimiento a los requerimientos administrativos necesarios para impartir clases en Chile, no
lo habilita para pasar a llevar los derechos adquiridos por su representada a través del registro
de su marca LOS ALERCES.

(i) ElI Segundo Solicitante alega que, a pesar de la coexistencia de nombres de dominio que
contienen nombres de arboles nativos en plural y en singular, haber ejercido las acciones
correspondientes al tomar conocimiento de la solicitud del nombre de dominio en disputa, sin
corresponderle hacerse cargo de la inactividad de terceros. Agrega que para ninguno de los
ejemplos mencionados por el Primer Solicitante existen derechos marcarios vigentes.

(iii) Sefiala que no es causa suficiente para justificar la asignacion al Primer Solicitante la
coincidencia entre el contenido publicado y el nombre de dominio solicitado, puesto que es casi
idéntico y engafiosamente similar a la marca registrada del Segundo Solicitante.

(vi) Que los registros marcarios tienen validez nacional y que el registro N° 755.707 incluye
expresamente los servicios prestados por el Primer Solicitante, por lo cual no existe la diferencia
esencial entre ambos establecimientos alegada por el Primer Solicitante en el sentido de que es
indiferente que los servicios educacionales prestados por el Primer Solicitante estén ubicados en
el Sur del pais.

(vii) Sefala que la aplicacién del articulo 22 del Reglamento esté supeditado a la aplicacién del
articulo 14 del mismo. En este sentido, indica que el Primer Solicitante ha sido negligente al
cambiar su nombre de “Liceo Hermann Gmeiner” a “COLEGIO ALERCE”, sin hacer una busqueda
previa de registros marcarios que protejan denominaciones idénticas o casi idénticas, como es
este caso.

(viii) Hace presente que desde hace afios la jurisprudencia reconoce el importante valor de los
nombres de dominio como activos de Propiedad Industrial.

(ix) Por Gltimo, el Segundo Solicitante hace presente que SOCIEDAD INMOBILIARIA EDUCAIONAL
LIMITADA hace uso activo de su nombre de dominio ‘olegiolosalerces.cl’ y ciertamente de su
marca “LOS ALERCES”.



[I. PARTE CONSIDERATIVA

[.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes, se resuelve el conflicto conforme a las
siguientes consideraciones.

[.2. En atencion a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la
conviccion para resolver la asignacién del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la
causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 7 de autos.

[1.3. Que conforme a la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de
dominio .CL” (en adelante la “Reglamentacion”), y a lo que se dispone en el contrato suscrito
entre los solicitantes y Nic Chile, la competencia de este tribunal se circunscribe a la resolucion
del conflicto suscitado por las solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio
‘colegioalerce.cl’. Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningin caso,
alcanzara las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales
ordinarios o especiales.

[.4. Que en el caso de autos ambos solicitantes han acreditado un legitimo interés en el nombre
de dominio ‘colegioalerce.cl’. En este sentido, el Primer Solicitante ha acreditado haber
solicitado el nombre de dominio de autos como una manera de promocionar el “COLEGIO
ALERCE”, establecimiento educacional creado el afio 2008. Por su parte, el Segundo Solicitante
ha acreditado ser el sustentador del “COLEGIO LOS ALERCES”, institucién educacional que
pertenece a la familia de colegios fundados y desarrollados por SOCIEDAD INMOBILIARIA
EDUCACIONAL LIMITADA desde la década de los 60.

[1.5. Que, en materia de disputas de asignacién de nombres de dominio .CL, rige de manera
general el principio “first come, first served”.

[1.6. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica
de distinguir entre nombres de dominio practicamente idénticos y la relacion existente entre
los nombres de dominio y las marcas registradas, hace necesario considerar, en la asignacion de
un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en
conflicto sobre una base distinta al citado principio.

[1.7. Que, al efecto, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la “Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres de dominio .CL” (en adelante la “Reglamentacién”), en
la solicitud de asignacién de un nombre de dominio no deberan contrariarse las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos vélidamente adquiridos por terceros, siendo de responsabilidad del
solicitante dar cumplimiento a estas normas.

[1.8. Aun siendo el principio “first come, first served” el principio dominante en materia de
asignacion de nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignacion de nombres de
dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el articulo
14 de la Reglamentacion.

[1.9. Que, en este sentido, a fin de acreditar que posee derechos adquiridos y por tanto un
mejor derecho y legitimo interés sobre el nombre de dominio ‘colegioalerce.cl’, el Segundo



Solicitante acompafi6 a autos los antecedentes relativos al registro de la marca comercial “LOS
ALERCES”, registrada a su nombre desde el afio 1996 para distinguir “establecimiento de
educacion pre-bésico, basico, media, preuniversitario, técnica y universitaria”, en la clase 41,
denominacién cuyo singular esta contenido en el nombre de dominio solicitado. Se trata por
tanto de una marca registrada mucho antes de que el Primer Solicitante requiriera la inscripcion
del nombre de dominio en disputa e incluso de que éste se constituyera como entidad
educacional bajo el nombre “COLEGIO ALERCE”.

[1.10. Que es imprescindible reparar en el hecho de que los servicios para los que cuenta con
amparo marcario el Segundo Solicitante a través de la marca “LOS ALERCES” coinciden
precisamente con aquellos que el Primer Solicitante presta a través del establecimiento
educacional “COLEGIO ALERCE”, correspondiendo ademés al tipo de informacion que se
pretende poner a disposicion del publico ciber-navegante a través del nombre de dominio en
disputa, segin consta del contenido disponible actualmente en esta pagina.

[1.11. Asimismo, el Segundo Solicitante ha reforzado que le asiste un mejor derecho sobre el
nombre de dominio ‘colegioalerce.cl’ no solamente por la marca que tiene registrada a su
nombre desde el afio 1996 sino por los nhombres de dominio de los que es titular y cuya
expresion esencial es “alerces”, la que esta complementada con palabras indicativas de su giro
educacional, tales como ‘colegiolosalerces.cl’ y ‘colegio-losalerces.cl’, entre otros.

[1.12. En consideracion a lo anterior y al hecho de que se ha acreditado en autos que el COLEGIO
LOS ALERCES es un establecimiento que ha adquirido fama y notoriedad en el marcado
educacional, resulta presumible que los consumidores, al ingresar al sitio web ‘colegioalerce.cl’,
hardn una inevitable y directa asociacion al establecimiento del Segundo Solicitante,
encontrando informacion respecto de servicios que pertenecen al mismo rubro que éste presta,
pero que le son absolutamente ajenos, lo cual generaré confusion en el mercado.

[1.13. Que este Tribunal no estima que el Primer Solicitante haya obrado de mala fe al solicitar el
registro del nombre de dominio de autos por cuanto ha acreditado poseer un legitimo interés
en la expresion “COLEGIO ALERCE”, no obstante lo cual no es posible desconocer la proteccion
que el registro marcario N° 755.707 ha otorgado al Segundo Solicitante respecto de la expresion
“LOS ALERCES” para distinguir servicios educacionales, tratdndose por tanto de servicios
idénticos a aquellos que pretende prestar el Primer Solicitante, quien en el nombre de dominio
en disputa hace uso de la forma singular de la expresion registrada en forma previa por
SOCIEDAD INMOBILIARIA EDUCACIONAL LIMITADA, lo que inevitablemente se traducird en una
confusion para los consumidores.

[1.14. En consecuencia, en atencion a lo expresado en los considerandos anteriores, este
Tribunal se ha formado la conviccion de que el principio “first come, first served” no es aplicable
al presente caso, por cuanto al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho en la asignacion
del nombre de dominio ‘colegioalerce.cl’, dado que la asignacion del nombre de dominio en
disputa al Primer Solicitante vulneraria los derechos validamente adquiridos por parte del
Segundo Solicitante respecto de la marca'y nombres de dominio de su titularidad.



1. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en
disputa ‘colegioalerce.cl’ al Segundo Solicitante en autos SOCIEDAD INMOBILIARIA
EDUCACIONAL LIMITADA, representada por Estudio Juridico Porzio, Rios & Asociados.

Cada parte pagaré sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza dofia Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro
Juez Arbitro.



