FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<DIPLOMA.CL>

-ROL 7726-

Santiago, 23 de noviembre de 2007

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 07726 de 26 de julio de 2007, el Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la
designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de
revocacion del nombre de dominio <diploma.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito acepté el cargo de éarbitro para el cual habia sido
designado y jur6 desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
actual titular del nombre de dominio Escuela de Diplomados (LATIN AMERICA CRO
MMATISS CHILE), Rut 76.352.900-2, Contacto Administrativo Carlos Caceres,
direccion postal Av. 11 de Septiembre 1881 oficina 1701, Providencia, Santiago y
como revocante Latin America Cro MMatiss Sociedad Anénima de Capital Variable,
Rut 59.125.360-3, Contacto Administrativo José Miguel Ried Undurraga, direccion
postal Av. Vitacura N° 2939, piso 8, Las Condes Santiago.

CUARTO: Que, con fecha 25 de mayo de 2007 se present6 la solicitud de revocacion
de dominio, presentada por don José Miguel Ried Undurraga, en representacion la
parte revocante, la cual sefala:

a. Que, Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V y Latin American Technological
Institute A.C (Lamtech) son compafiias mexicanas que pertenecen a un mismo
duefio y controlador en dicho pais. Lamtech es una empresa filial de
investigacion y docencia clinica de gran prestigio en México con actividades en
Brasil, Argentina y Chile. En el afio 2005 Latin American Cro Mmatiss S.A. de
C.V con el objeto de comenzar actividades organizadamente en Chile se
contacté con el Sr. Carlos Céceres Valdebenito, a quien encomendé realizar
una serie de actos tendientes a establecer en Chile la presencia de dicha
sociedad en Chile.

b. Que, durante el afio 2006 don Carlos Caceres con un amigo suyo constituy6 en
Chile una sociedad colectiva civil denominada LATIN AMERICA CRO MMATISS
CHILE, procediendo bajo dicha sociedad a inscribir el nombre de dominio
diploma.cl, en el cual utiliz6 indebidamente y sin autorizacion las marcas de su
representada con la finalidad de promover programas de estudio desarrollados
por ella.

c. Que, actualmente su representada mantiene un procedimiento de oposicién a las
marcas solicitadas por el Sr. Caceres asi como una demanda civil seguida ante el
11° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol 653-2007 y una querella criminal en su
contra por apropiacién indebida conocida por el 8° Juzgado de Garantia de
Santiago RUC 0710001574-3.

d. Que, actualmente la relacién entre las marcas comerciales y los nombres de
dominio es indiscutida no solo en Chile sino a nivel Internacional politica adoptada
por ICANN y que es obligatoria para todos los administradores de los dominios
.com .net, .org y en gran medida incorporada en el Reglamento de NIC Chile.
Esto dado que los nombres de dominio no sélo cumplen una funcién técnica sino



como identificadores del origen de diversos bienes o servicios que son ofrecidos y
amparados por ellos. Asi segun la Ley 19.039 sobre Propiedad Intelectual “Bajo la
denominacién de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y
caracteristico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales.”.

e. Que, el nombre de dominio cuya revocacion se solicita es empleado por la
demandada para utilizar en forma impropia la razén social y marcas
pertenecientes a su representada tanto en México como en Chile. Asi el actual
titular al publicar en su pagina Web la marca de propiedad de sus representados
no soélo atenta contra sus derechos marcarios, sino que afecta directamente la
fama y notoriedad del mismo.

f. Que, las razones sociales estan protegidas ademas mediante el convenio de Paris,
gue en su Art. 8 expresa que “el nombre comercial sera protegido en todos los
paises de la Unidn sin obligacion de depdsito de registro, forme o no parte de una
marca de fabrica o comercio”. Ademas el Art. 20 de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del registro de Nombres de dominio CL, establece lo siguiente:
“Toda persona natural o juridica que estime gravemente afectados sus derechos
por la asignacion de un nombre de dominio podra solicitar la revocaciéon de esa
inscripcién...”

g. Que, la sociedad demandada utiliza actualmente el dominio diploma.cl para
promover las actividades desarrolladas por ella, valiéndose ilegitimamente del
Know how e informacidn estrictamente confidencial aportada por su representada
durante la vigencia del mandato conferido al Sr. Caceres. Asi la demandada
Unicamente ha tratado de aprovecharse de mala fe, de un nombre de dominio
que goza de fama y notoriedad en el mundo empleando la pagina Web
identificada con el nombre de dominio diploma.cl.

h. Que, el Art. 23 de la reglamentacion sefiala “sera causal de revocacion de un
nombre de dominio el que su inscripcidn sea abusiva, o que ella haya sido de
mala fe”, ademas contempla tres condiciones para considerarla abusiva: a) Que
el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante. b) Que el
asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o interés legitimos con
respecto al nombre de dominio solicitado: Esto se verifica en que no existe
relacion alguna entre Carlos Caceres o su sociedad colectiva Latin America Cro
MMatiss Chile constituida recién el afio pasado y la de sus mandantes.

i. Que, el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, no cabe duda
ya que el dominio diploma.cl es actualmente utilizado por la demandada para
promover con fines ilegitimos y publicitar la marca lamtech y un programa de
“Diplomado en Monitoreo de Estudios Clinicos” el que fue enteramente disefiado
y creado por su representada.

j- Que, el Art. 23 de la Reglamentaciébn enumera en forma no taxativa ciertas
circunstancias que demuestran la mala fe del asignatario de un nombre de
dominio cuya revocacion se solicita, entre ellas “circunstancias que indiquen que
se ha inscrito el nhombre de dominio con el propésito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripcion del nombre de dominio al
reclamante 0 a su competencia...”. En la especie ello se verifica en la
circunstancia que el Sr. Caceres a cambio de devolver tres dominios y dos
solicitudes de marcas a su representada solicitdé un pago de US $50.000, suma
gue es manifiestamente superior a los costos de inscripcion de dominio.

k. Que, la parte revocante acompafié en su presentacion los siguientes documentos:

1. Copia de los poderes para representar a Latin American Technological Institute

A.C.y a Latin American Cro MMatiss S.A. de C.V.

2. Copia del correo electronico de 29 de diciembre enviado por Rafael Almarza,

abogado de don Carlos Céceres en el que solicita el pago de US $50.000 por la

restitucién de dos marcas y tres dominios.



3. Copia de patente municipal de abogado de la patrocinante y apoderada.

QUINTO: Que, en virtud de la solicitud anterior se cité a las partes a una audiencia
para convenir las reglas de procedimiento, para el dia viernes 13 de julio de 2007, a
las 13.10 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de
asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de
las partes.

SEXTO: Que, a la referida audiencia asistié don José Miguel Ried Undurraga y dofia
Mariana Viera Gutiérrez por la parte revocante y el Sr. Juez Arbitro, no hubo
conciliacion, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEPTIMO: Que, a fojas 10, con fecha 18 de julio 2007, se declar6 abierto el Periodo
de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

OCTAVO: Que, a fojas 11, con fecha 2 de agosto de 2007, don José Miguel Ried
Undurraga, en representacion de la parte revocante presentd demanda arbitral por la
revocacion del nombre de dominio <diploma.cl> por los argumentos que pueden
resumirse en los siguientes:

a. Que, Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V y Latin American Technological
Institute A.C (Lamtech) son compafiias mexicanas que pertenecen a un mismo
duefo y controlador en dicho pais. Lamtech es una empresa filial de investigacion
y docencia clinica de gran prestigio en México con actividades en Brasil,
Argentina y Chile.

b. Que, en el afio 2005 Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V con el objeto de
comenzar actividades organizadamente en Chile se contacté con el Sr. Carlos
Caceres Valdebenito, a quien encomendo realizar una serie de actos tendientes a
establecer en Chile la presencia de dicha sociedad en Chile. Lo anterior se
materializé en instrumento privado firmado en Chile el 20 de enero de 2006 que
formalizé el mandato que ya se venia implementando en la practica desde el afio
2005.

c. Que, durante el afio 2006 don Carlos Caceres con un amigo suyo constituy6 en
Chile una sociedad colectiva civil denominada LATIN AMERICA CRO MMATISS
CHILE, procediendo bajo dicha sociedad a inscribir el nombre de dominio
diploma.cl, en el cual utiliz6 indebidamente y sin autorizaciéon las marcas de su
representada con la finalidad de promover programas de estudio desarrollados
por ella.

d. Que, el nombre de dominio diploma.cl es utilizado de mala fe por la demandada,
ya que en él se utliza la marca lamtech con su respectivo signo distintivo
pertenecientes a su representada, y a pesar de los insistentes requerimientos el
Sr. Céaceres se ha negado hasta la fecha a restituirle los nombres de dominio y
las marcas de autoria intelectual de sus representadas.

ANTECEDENTES DE DERECHO

e. Que, actualmente la relaciéon entre las marcas comerciales y los nombres de
dominio es indiscutida no solo en Chile sino a nivel Internacional politica adoptada
por ICANN y que es obligatoria para todos los administradores de los dominios
.com, .net, .org y en gran medida incorporada en el Reglamento de NIC Chile.
Esto dado que los nombres de dominio no sélo cumplen una funcién técnica sino
como identificadores del origen de diversos bienes o servicios que son ofrecidos y
amparados por ellos.

f. Que, si hien las grandes empresas es dificil proteger todas sus marcas
comerciales hay consenso en proteger por lo menos las mas importantes y
evidentemente la razén social. Asi segun la Ley 19.039 sobre Propiedad
Intelectual “Bajo la denominacién de marca comercial se comprende todo signo
visible, novedoso y caracteristico que sirva para distinguir productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales.”

g. Que, el nombre de dominio cuya revocacion se solicita es empleado por la
demandada para utilizar en forma impropia la razén social y marcas



pertenecientes a su representada tanto en México como en Chile. Asi el actual
titular al publicar en su pagina Web la marca de propiedad de sus representados
no soélo atenta contra sus derechos marcarios, sino que afecta directamente la
fama y notoriedad del mismo.

Que, las razones sociales estan protegidas ademas mediante el convenio de
Paris, que en su Art. 8 expresa que “el nombre comercial sera protegido en todos
los paises de la Unién sin obligacion de deposito de registro, forme o no parte de
una marca de fabrica o comercio”. Se hace presente que la OMPI ha emitido
indicaciones en cuanto a que el sistema de administracion de dominios debe dar
cuenta del valor y relevancia de marcas famosas y notorias.

Que, el Art. 20 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del registro de
Nombres de dominio CL, establece lo siguiente: “Toda persona natural o juridica
gque estime gravemente afectados sus derechos por la asignacion de un nombre
de dominio podra solicitar la revocacion de esa inscripcion...”

Que, Tal como consta en la certificacién notarial la sociedad demandada utiliza
actualmente el dominio diploma.cl para promover las actividades desarrolladas
por ella, valiéndose ilegitimamente del Know how e informacion estrictamente
confidencial aportada por su representada durante la vigencia del mandato
conferido al Sr. Caceres.

Que, la demandada uUnicamente ha tratado de aprovecharse de mala fe, de un
nombre de dominio que goza fama y notoriedad en el mundo empleando la
pagina web identificada con el nombre de dominio diploma.cl. En virtud de ello los
derechos de su mandante son gravemente afectados. Lo anterior en
concordancia con el Art. 22 del Reglamento.

Que, este Tribunal arbitral ha fallado anteriormente, refiriéndose al Art. 22 “...que
tal prescripcion desde el punto de vista I6gico contiene un juicio disyuntivo, por lo
gue cabe concluir que las causales de revocacion son: a El que su inscripcion sea
abusiva o b) Que la inscripcién haya sido realizada de mala fe....” (Considerando
2° fallo revocacion “american express.cl”). Lo anterior entiende que cuando el
revocante ha alegado mala fe por parte del primer solicitante, es preciso aplicar
las reglas generales de la materia, sin que sea necesario acreditar requisitos
explicitos para tal causal de revocacioén, salvo las presunciones de mala o buena
fe establecidas en el Art. 22.

. Que, en la especie la mala fe del Sr. Caceres no solo atenta contra el orden
publico econdmico sino que seriamente a los derechos de su representada y al
publico en general induciendo en toda clase de errores y confusiones respecto de
la procedencia del nombre de dominio.

Que, la mala fe del titular del nombre de dominio se configura por la existencia de
dos circunstancias fundamentales: la existencia de una marca renombrada y el
conocimiento de las marcas de mis representadas que tenia el Sr. Caceres al
haber solicitado la asignacién del dominio diploma.cl, ademas la mala se verifica
al considerar que el Sr. Caceres actu6 como mandatario de su representada,
tomando conocimiento de sus actividades , informacion estratégica y marcas y
estableciéndose entre ellos la estrecha relacion propia del mandato la que fue
violada por el Sr. Caceres.

Que, el Art. 23 de la Reglamentacién enumera en forma no taxativa ciertas
circunstancias que demuestran la mala fe del asignatario de un nombre de
dominio cuya revocacién se solicita, entre ellas “circunstancias que indiquen que
se ha inscrito el nombre de dominio con el proposito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripcion del nombre de dominio al
reclamante o0 a su competencia....”. En la especie ello se verifica en la
circunstancia que el Sr. Caceres a cambio de devolver tres dominios y dos
solicitudes de marcas a su representada solicité un pago de US $ 50.000, suma
gue es manifiestamente superior a los costos de inscripcion de dominio.



p. Que, para probar sus asertos la parte revocante acompafid los siguientes

documentos:

1. Copia de los documentos que acreditan el registro de las marcas “Lamtech” y

“Latin American Technological Institute” en México.

2. Copia de los poderes para reprsentar a Latin American Technological Institute A.C.

3.Copia de la Solicitud de Registro de Obra, presentado en el Registro Publico del

Derecho de autor de México por Latin American Technological Institute A.C., respecto

de la obra titulada “Diplomado de Investigacion Clinica

4. Copia del correo electronico de 29 de diciembre enviado por Rafael Almarza,

abogado de don Carlos Céceres en el que solicita el pago de US $50.000 por la

restitucion de dos marcas y tres dominios.

5. Copia del correo electronico enviado por don Carlos Céceres Valdebenito a

funcionarios de sus representadas.

6. Copia del Mandato otorgado por su representada Latin American Cro Matiz S.A. de

C.V. a Carlos Caceres Valdebenito.

7. Copia de la informacion publicada en la pagina Web del Departamento de

Propiedad Industrial en la que consta la solicitud de registro de las siguientes marcas:

Instituto Latinoamericano de Tecnologia Lamtech, Lamtech Latin American

Technological Institute y Lamtech en la clase 41.

8. Copia de la escritura publica de constitucion en Chile de las sociedades Latin

American Technological Institute Chile limitada y Latin American Cro MMatis Chile

Limitada.

9. Copia de la certificacion notarial del contenido de la pagina Web diploma.cl.
NOVENO: Que, a fojas 82, con fecha 6 de agosto de 2007, este Tribunal tiene por
presentada la demanda de revocacion interpuesta por don José Miguel Ried
Undurraga, en representacion de la parte revocante, en el periodo de planteamientos
correspondiente.

DECIMO: Que, a fojas 83, con fecha 6 de agosto de 2007, se declara abierto el

periodo de respuestas por cinco dias habiles, apercibiendo al primer solicitante hacer

valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 84, con fecha 14 de agosto de 2007, dofia Mariana

Viera Gutiérrez en representacion de la parte revocante, presentd escrito de

observaciones por lo fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, el Sr. Caceres haciendo mal uso de sus facultades procedié a inscribir
las marcas y nombres de dominio que legitimamente pertenecian a las
demandantes de autos de autos con el fin de beneficiarse de su fama y
prestigio internacional como diploma.cl y mmatiss.cl
b. Que, sus representadas iniciaron una serie de procesos judiciales destinados
a obtener la restitucién de las marcas y nombres de dominio. Respecto del
nombre de dominio mmatiss.cl, se interpuso revocacion resuelta por el arbitro
Felipe Bahamondez Prieto quien acoge la acciéon y revoca el nombre de
dominio mmatiss.cl ordenando que sea transferido a Latin America Cro Matiz
Sociedad Andnima de Capital Variable.
c. Que, tal como consta en los documentos no objetados por la contraria, la
sociedad demandada utiliza actualmente el dominio diploma.cl para promover
las actividades desarrolladas por ella, valiéndose ilegitimamente del Know how e
informacion estrictamente confidencial aportada por su representada durante la
vigencia del mandato conferido al Sr. Caceres.
d. Que, reitera que el Art. 23 de la Reglamentacion enumera en forma no taxativa
ciertas circunstancias que demuestran la mala fe del asignatario de un nombre de
dominio cuya revocacion se solicita, entre ellas “circunstancias que indiquen que
se ha inscrito el nombre de dominio con el propésito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripcién del nombre de dominio al
reclamante o a su competencia...” En la especie ello se verifica en la
circunstancia que el Sr. Caceres a cambio de devolver tres dominios y dos




solicitudes de marcas a su representada solicité un pago de US $ 50.000, suma
gue es manifiestamente superior a los costos de inscripcién de dominio.

e. Que, hace presente que la demandada no ha formulado sus defensas y
argumentaciones durante el periodo de planteamientos y por lo tanto no ha
negado lo afirmado por su parte ni objetado los documentos acomparnados.

f. Que, para probar sus asertos la parte revocante acompafio el siguiente
documento:

1. Sentencia pronunciada por don Felipe Bahamondez en autos arbitrales de
nombre de dominio mmatiss.cl.
DECIMOSEGUNDOQ: Que, a fojas 90, con fecha 21 de agosto de 2007, este Tribunal
tiene por presentada las observaciones interpuestas por dofia Mariana Viera
Gutiérrez, en representacion de la parte revocante, en el periodo de respuestas
correspondiente
DECIMOTERCERO: Que, a fojas 88, con fecha 14 de agosto de 2007, don Carlos
Céaceres Valdebenito, actual titular del nombre de dominio, presenté escrito de
ampliacion de plazo por los motivos que a continuacion se indican:
a. Que, se ha demandado a su representada por la revocaciéon de nombre de
dominio diploma.cl, por diversas razones que tiene su base precisamente en
los documentos acompafiados en la demanda.
b. Que, a los documentos acompafados sefialados anteriormente su parte no
ha podido examinar para poder evacuar la respuesta que el caso amerita.
c. Que, en razén de lo anterior solicita la ampliacion del plazo de 10 dias a
contar de la fecha que recaiga la resoluciéon del presente escrito, para poder
tomar conocimiento y examinar los documentos acompafados por la
contraparte y de esta forma evacuar el tramite de respuesta correspondiente
con los antecedentes de hecho y de derecho correspondientes.

DECIMOCUARTO: Que, a fojas 89, con fecha 17 de agosto de 2007 este Tribunal
Arbitral otorgé un plazo de 5 dias habiles accediendo de esta forma a la peticién
anterior.
DECIMOQUINTO: Que, a fojas 91, con fecha 22 de agosto dofia Mariana Viera
Gutierrez parte revocante, presentd Recurso de Reposicién contra la resoluciéon de
fecha 17 de agosto de 2007, por los argumentos que se exponen a continuacion:
a. Que, la prorroga solicitada por el demandado es improcedente debido a que
el periodo de respuestas no es un plazo judicial susceptible de ser ampliado
por el juez arbitro. La duracion del periodo de respuestas corresponde a un
plazo contemplado en las Bases de Procedimiento aprobadas en la audiencia
celebrada con fecha 12 de julio de 2007 en presencia del Sr. Juez Arbitro y de
su parte en rebeldia de la demandada.
b. Que, el punto 4 letra b) establecen “Todos los plazos seran fatales y se
entenderan extinguidos por su solo transcurso”, de modo que las propias Bases
establecen la fatalidad de todos los plazos del procedimiento arbitral de autos,
sin que sea procedente su prérroga.
c. Que, el Art. 67del Codigo de Procedimiento Civil establecen lo siguiente:
“Son prorrogables los términos sefialados por el tribunal. Para que pueda
concederse la prérroga es necesario:
1° Que se pida antes del vencimiento del término; y
2° Que se alegue justa causa, la cual serd apreciada por el tribunal
prudencialmente.
d. Que, la demandada no ha invocado una justa causa suficiente que determine
la procedencia de la ampliacion solicitada. Sino que se ha limitado a sefialar en
el ultimo dia del periodo de respuesta que no ha podido examinar los
documentos acompafiados en la demanda de revocacion.




e. Que, lo anterior solo revela la falta de la debida diligencia de la demandada
guien ha esperado al ultimo dia del periodo de respuestas para acercarse a al
sede del tribunal arbitral con la finalidad de revisar el expediente. En virtud de
ello es la propia demandada quien se ha expuesto imprudentemente a la
situacion que le afecta.

DECIMOSEXTO: Que, a fojas 94, con fecha 24 de agosto de 2007 don Carlos

Céceres Valdebenito presento escrito de respuestas por los argumentos que pueden

resumirse en los siguientes:
a. Que, la parte revocante funda su solicitud en le hecho que segun expresa
que sus representadas son compafias mexicanas relacionadas que
pertenecen a unos mismos duefios y grupo controlador de dicho pais y
constituyen un conglomerado “relevante” dedicado entre otras actividades a la
docencia e investigacion.
b. Que, agrega que el afio 2005 sus representadas con el fin de iniciar sus
actividades en Chile encomendo realizar una serie de actos para establecer en
Chile la presencia de la contraria, no obstante ello expresa que el demandado
junto con un amigo constituyé una sociedad colectiva denominada Latin
America Cro MMatiss Chile procediendo bajo dicha denominacién a inscribir el
dominio diploma.cl. Pero sefiala que la demandante encargé a don Carlos
Céceres Valdebenito que le resolviera problemas puntuales de urgencia que se
le presentaban en Chile para poder importar muestras médicas porque las
aduanas no le permitian el ingreso de medicamentos requeridos para un
programa que la demandante tenia en el pais.
c. Que, por lo anterior el Sr. C4ceres al no tener en ese momento poder de la
primera, constituyé con un amigo el 20 de septiembre de 2005 una sociedad
civil destinada a la investigacién cientifica con el nombre Latin America
Crommatiss Chile, con dicha sociedad y por la asociacién de nombres se
pudieron ingresar los medicamentos expresados y se soluciond el problema,
sin ningun otro interés.
d. Que, a la demandante le interesaba regular su situacion en Chile mediante
un instituto le solicitd al Sr. Céceres constituir una sociedad con el nombre
Instituto Latinoamericano de Tecnologia con el nhombre de fantasia Instituto
Lamtech en el cual tendria parte la sociedad Cro MMatiss y Caceres como
persona natural iguales porcentajes.
e. Que, el Sr. Caceres nunca ha desconocido lo acordado y no es efectivo que
se haya negado a transferir marca alguna en relaciébn con los dominios
Lamntech y Cro mmatiss, pese a que la demandada ha transgredido lo
acordado lo que se manifiesta en que no se ah opuesto a las revocaciones
solicitadas , perro no ocurre lo mismo con dimploma.cl que es una creacion de
la sociedad chilena Instituto Latinoamericano de Tecnologia en el cual Carlos
Caceres es duefio del 50% de los derechos y principalmente porque tal dominio
es una creacion intelectual personal que la registr6 a nombre de su
representada.
f. Que, las actoras pretenden apropiarse indebidamente del nombre de dominio
diploma.cl la que nunca ha sido ni ha estado dentro de su propiedad como ellas
afirman, sino que es obra Unicamente y creacién del Sr. Carlos Céceres, éstas
no han acompafado antecedentes que pruebe que el referido dominio les
pertenece o ha sido creado por ellas.
g. Que, su parte no se ha negado a transferir integramente los derecho de la
sociedad, a lo que si se ha negado es a obligarse personalmente y a sus
familiares a no participar en negociaciones similares o anélogas a las
desarrolladas por las actoras por el plazo de 15 afios bajo sancién de pagar la
suma de cien mil dolares de loa E.E.U.U. atendida su profesion particular y la
de su conyuge.




h. Que, en el contrato de mandato acompafiado por la actora existe una
clausula de prorroga de jurisdiccion que expresa “DECIMA: Las partes
manifiestan que su voluntad esta libre de vicios y que en caso de controversia
se someten a las Leyes y Tribunales de la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo esta el Distrito Federal, por lo cual hacen expresa renuncia
a cualquier otra jurisdiccién que pudieran corresponderles en razén de sus
domicilios presentes y futuros”. D e este modo al tratarse de una controversia
formal de partes toda discusion respecto de los temas contenidos en el referido
contrato debe resolverse de la manera que han previsto las partes careciendo
todo Tribunal ordinario o especial de Chile faculta de conocer esta controversia,
incompetencia que alega.

i. Que, segun lo dispuesto en el nimero 7 letra b) de la Reglamentacion para el
funcionamiento del registro de nombres CL, no permite que la demandante
referida pueda adquirir un dominio CL ya que segun se extrae de su propio
libelo tiene domicilio en México y no en Chile y su representante en este
proceso no ha demostrado tener capacidad para adquirirlo.

j- Que, para probar sus asertos el actual titular del nombre de dominio
acompanfo:

a. Escritura Publica de fecha 5 de mayo de 2006 otorgada ante Notario de
Santiago Eduardo Avello Cocha donde consta su personeria para representar.

DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 99, con fecha 30 de agosto de 2007, este Tribunal
tiene por presentada la contestacién de la demanda interpuesta por don Carlos
Céceres Valdebenito, actual titular del nombre de dominio.

DECIMOCTAVO: Que, a fojas100, con fecha 10 de septiembre de 2007 se resolvi
dar traslado por 3 dias habiles a la parte revocante respecto del escrito de
contestacion de la demanda del actual titular del nombre de dominio en virtud del
principio de bilateralidad de audiencia.

DECIMONOVENO: Que, a fojas 101, con fecha 13 de septiembre dofia Mariana Viera
Gutierrez, en representacion de la parte revocante, evacuo el traslado conferido con
fecha 10 de septiembre sefialando las siguientes consideraciones:

a. Que, en relacion a la incompetencia del Tribunal alegada por la demandada debe
rechazarse porque la accién de revocacion respecto del nombre de dominio diploma.cl
es por el hecho de que su representada es titular del nombre de dominio objeto de la
demanda la que no se funda en antecedentes contractuales de un contrato de
mandato, por lo cual la accién intentada nada tiene que ver con la accion derivada de
tal mandato.

b. Que, por lo anterior no puede invocarse la excepcién de incompetencia entre dos
partes contratantes ya que la prérroga no alcanza a la accion de revocacién del
nombre de dominio deducido en los autos, puesto que la prorroga solo surte efecto
cuando las partes proponen deducir acciones derivadas de derechos y obligaciones
gque nacen del mandato.

c. Que, segun lo dispuesto en la Reglamentacion de Nombre de Dominio CL toda
revocacion de un nombre de dominio .cl inscrito, debe ser solicitada a NIC Chile por
escrito, y “la tramitacion de una solicitud de revocacion se sujetara a las reglas del
procedimiento de Mediacion y Arbitraje”. Asi la accion de revocacion de dominio .cl
necesariamente debe ser interpuesta en la forma que se ha deducido en autos, siendo
el Sr. Juez Arbitro totalmente competente para su conocimiento y fallo.

d. Que, ademas el demandado tiene su domicilio civil y politico permanentemente en
Santiago de Chile, razon por la cual resulta del todo ineficiente a los efectos de
juzgarlo que deban conocer los tribunales de justicia de otro pais.

e. Que, en otro aspecto la demandada niega haber dado mal uso al dominio
diploma.cl, afirmando que éste corresponde a su propia autoria intelectual, pero omite
pronunciarse acerca del fecho que en la respectiva pagina Web es empleada para




publicitar la marca de propiedad de sus representadas lo que atenta contra sus
derechos marcarios y contra su fama y notoriedad.

f. Que, no es efectivo que la demandada no se opuso a la restitucion, puesto que en la
contestacion ha invocado una serie de argumentos para obtener el rechazo de la
accién de revocacion del nombre de dominio lo cual no manifiesta de manera alguna
su intencion de transferir a las demandantes los dominio reclamados.

g. Que, respecto a la supuesta incapacidad de los representes de la demandante se
hace presenta que se ha comparecido en virtud de mandato judicial amplio y que el
Art. 7 de la reglamentacion dispone “Las personas naturales o juridicas que no residan
en Chile podran solicitar inscripciones de dominio haciéndose representar por alguna
persona con domicilio en el pais”.

DECIMONOVENO: Que, a fojas 105, con fecha 8 de octubre de 2007, este Tribunal
tiene por evacuado el traslado interpuesto por dofia Mariana Viera Gutiérrez en
representacion a la parte revocante.

VIGESIMO: Que, a fojas 106 con fecha 16 de octubre de 2007 este Tribunal Arbitral
resolvid citar a las partes a oir sentencia.

|. EN RELACION AL RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO A FOJAS 91

Que, con fecha 30 de agosto de 2007, el tribunal Arbitral resolvié no dar lugar al
Recurso de Reposicion interpuesto por la parte revocante contra la resolucién de fecha
17 de agosto de 2007 por las consideraciones siguientes:

1. Que el titular del dominio se apersoné en la etapa de respuestas al tribunal
para inspeccionar los documentos presentados por la revocante sin lograr
hacerlo, pues este juez los habia retirado para su analisis.

2. Que siendo tal hecho de responsabilidad del tribunal no es posible dejar sin
posibilidad de respuesta a dicha parte.

3. El principio de bilateralidad de la audiencia y del debido proceso.

4. Lo dispuesto en los arts. 67 y 636 y sgtes. del Cédigo de Procedimiento Civil y
de conformidad a lo sefialado en las Bases de Procedimiento aprobadas por
las partes, nimero 4 letras i, j y k.

5. La naturaleza de este Tribunal y que el procedimiento a aplicar busca resolver
los conflictos de las partes aplicando justicia, con elementos de fondo mas que
de forma, cuando ésta ha sido respetada y no se vulneran derechos
fundamentales de las partes, toda vez que han existido razones justificadas
para ello y las partes han sido legalmente emplazadas.

ll. EN CONSIDERACION AL FONDO

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, a la luz de lo dispuesto en la Reglamentacién de NIC-Chile vy
especialmente del parrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio,
articulos 20 y siguientes, es necesario revisar el cumplimiento de las exigencias que
para tal efecto procesal exigen tales disposiciones.

SEGUNDO: Que, el articulo 23 de la citada reglamentacién dispone al consagrar las
causales que hacen posible la revocacion que: "Sera causal de revocacion de un
nombre de dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella haya sido realizada
de mala fe". Tal prescripcion desde el punto de vista l6gico contiene un juicio
disyuntivo, por lo que cabe concluir que las causales de revocacion son:

a. El que su inscripcion sea abusiva, o;

b. Que lainscripcion haya sido realizada de mala fe.



TERCERO: Que, la revocante, ha alegado la mala fe del titular del dominio, mala fe
que se configuraria por la existencia de las siguientes circunstancias fundamentales: la
existencia de marcas renombradas y el mal uso que el titular ha hecho del portal
diploma.cl al promocionar marcas comerciales de titularidad de la revocante y, segun
sefala el articulo 23 del reglamento de NIC Chile, la existencia de “circunstancias que
indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propdsito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripcién del nombre de dominio al reclamante
0 a su competencia...”. Lo que en la especie se verifica en la circunstancia que el Sr.
Caceres a cambio de devolver tres dominios y dos solicitudes de marcas a su
representada solicité un pago de US $50.000, suma que es manifiestamente superior a
los costos de inscripcion de dominio.

CUARTO: Que, otra cosa diferente es dar a una marca el caracter de renombrada, la
gue a juicio de este Tribunal se relaciona en el ambito procesal con los conceptos de
hechos publicos y notorios, esto es, hechos, conocidos generalmente por los
individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que una marca es
generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por
acreditada por el conocimiento personal que este juez &rbitro tiene de tal circunstancia,
punto que puede ser ponderado y aceptado por la calidad de arbitro arbitrador que
reviste este Tribunal, Io que en la especie ha sucedido con la marca lamtech, marca
promocionada en el mencionado sitio web diploma.cl.

QUINTO: Que, la calidad de renombrada de una marca y de constituir -procesalmente-
tal circunstancia el caracter de hecho publico y notorio conlleva una serie de
consecuencias, entre ellas, quizas la principal, la presuncion de que cualquier persona
de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de
titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las
hacen interesantes desde el punto de vista de los intereses comerciales y econémicos.

SESTO: Que como se ha indicado anteriormente en el art. 23 del reglamento sefiala
que servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado
la existencia de “circunstancias que indiquen que se ha inscrito el hombre de dominio
con el proposito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripcién
del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por
sobre los costos directos relativos a su inscripcion...” lo que se ha acreditado por la copia
de un correo electronico de 29 de diciembre enviado por Rafael Almarza, abogado de
don Carlos Céceres, en el que a cambio de devolver tres dominios y dos solicitudes de
marcas a solicitd el pago de US $50.000, suma que es manifiestamente superior a los
costos de inscripcién de dominio.

SESTO: Que, si bien es cierto, como se ha afirmado que la mala fe no puede
presumirse, tal principio se refiere a una presuncién a priori, y que tal como sucede en
materia penal los jueces pueden, y de hecho lo hacen, dictar sentencias condenatorias
en base a presunciones judiciales, esto es a partir de hechos acreditados en el
proceso. En materia de nombres de dominio y atendidas las facultades de arbitro
arbitrador de los jueces que integran el panel de jueces Nic-Chile, con mayor razoén
puede hacerse.

SEPTIMO: Que, clarificando lo que es la buena o mala fe Fernando Rozas Vial -Los
Bienes, Ed. Forense, 1984, p. 229- explica que: "El que tiene dudas sobre la
legitimidad del dominio estd de mala fe, ya que el codigo emplea las expresiones
"conciencia" y "persuasion”, andlisis plenamente aplicables a los nombres de dominio,
aungue su naturaleza juridica no sea, en rigor, un derecho de propiedad, al menos en
la concepcidn clasica de la propiedad.

OCTAVO: Que, este Tribunal puede dar por acreditado que, el nombre de dominio
diploma.cl es utilizado de mala fe por la demandada, ya que en él se utiliza la marca
lamtech con su respectivo signo distintivo pertenecientes a su representada, y a pesar



de los insistentes requerimientos el Sr. Caceres se ha negado hasta la fecha a
restituirle los nombres de dominio y las marcas de autoria intelectual de sus
representadas.

NOVENO: Que, asi las cosas el revocante ha acreditado fehacientemente el uso
comercial, inversidon publicitaria e interés legitimo sobre el nhombre de dominio en
cuestion y la circunstancia de que el Sr. Caceres hubiera inicialmente actuado
mandatado por la revocante en nada afecta la ilegitimidad de su conducta comercial,
toda vez que obran en autos indicios suficientes para dar por acreditado que desde
hace meses Latin America Cro MMatiss Sociedad Anonima de Capital Variable,
comunicé al Sr. Caceres el término de su cometido, y éste ha seguido utilizando
marcas y nombres de dominio vinculadas a esta correspondiente a la sociedad que en
estos autos actua como revocante.

DECIMO: Que, no obstante, las oportunidades procesales dadas al titular del nombre
de dominio Escuela de Diplomados (LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE, dicha
parte no dio cumplimiento a las cargas procesales, entre ellas, la necesidad de prueba
ya que no probd dicho litigante ninguna de sus aseveraciones, tal como establece las
Bases del Procedimiento, reglamentacion que rige el proceso y que ha sido
oportunamente aceptada y/o notificada a las partes del proceso, correspondiendo a
cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -
segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio
interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situacién conocida como la
absolucion de la instancia o non likuet, que existia en el derecho romano, y en virtud
de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el
proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez deberd dictar sentencia
desfavorable contra el que no sobrellevd la carga de la prueba” APUNTES DEL
CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y.
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

DECIMOPRIMERO: Que dada la condicion de arbitro arbitrador de este Tribunal los
criterios fundamentales que deben guiar el proceso de resolucién de un asunto litigioso
son los de la busqueda de la prudencia y equidad en el fallo, y que es la misma Ley -
Cddigo de Procedimiento Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales
estrictas en aras de la verdad procesal.

DECIMO _SEGUNDO: Que, este Tribunal, considera la conservacion del dominio
diploma.cl como un acto contrario a politicas comerciales de buena fe, y suficiente
para integrar el concepto de mantenimiento de un nombre de dominio en forma
abusiva, produciéndose sin lugar a dudas una situacion de confusion entre los
consumidores y usuarios de Internet, ademas de la lesidon de intereses comerciales
validamente adquiridos para la parte revocante que debe ser reparado por esta via.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Codigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

PRIMERO: Revoquese la inscripcion del dominio <DIPLOMA.CL> a Escuela de
Diplomados (LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE), Rut 76.352.900-2, y asignese
el mismo a Latin America Cro MMatiss Sociedad Anénima de Capital Variable, Rut
59.125.360-3, la que de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del articulo 23 del
Reglamento de NIC-Chile deberd cumplir las cargas necesarias para la asignacion del
nombre de dominio dentro del plazo de 30 dias bajo el apercibimiento de eliminar la
asignacion del referido dominio.

SEGUNDOQ: Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la
revocante antes de la Audiencia de Conciliacibn y Fijacibn de las Bases del
Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios
profesionales.



TERCERO: Comuniquese a NIC Chile por carta certificada para su inmediato
cumplimiento. Notifiquese a las partes por carta certificada y por correo electrénico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

CUARTO: Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la parte
revocante antes de la apertura del Periodo de Planteamientos, por los cuales se ha
emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvio don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA CIFUENTES MUNOZ cédula de identidad 12.360.114-9 Y
CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.



