Ref. Conflicto epym.cl, sentencia definitiva

Partes:  FRANCISCO POBLETE SAN MARTIN CONSTULORES INFORMATICOS E.LR.L.
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

Santiago, treinta de noviembre de dos mil once,
Vistos:

1.- Oficio OF. 14732 de 08 de agosto de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como arbitro en el
conflicto por asignacion del nombre de dominio epym.cl, suscitado entre FRANCISCO POBLETE SAN MARTIN
CONSULTORES INFORMATICOS E.LR.L.,, RUT: 76.486.130-2, domiciliado en Bombero Ossa 1010 Depto. 900,
8320327, Santiago y UNIVERSIDAD DEL PACfFICO, RUT: 71.704.700-1, Representada por Alessandri &
Compafifa Ltda., en la persona de dofia Alejandra Espinoza, domiciliado en El Regidor 66, piso 10, Las Condes,
Santiago.

2.- Acta de aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacion a las partes a audiencia de estilo de fojas 3 y su
notificacion a las partes de fojas 3 vta. y a Nic Chile de fojas 4.

3.- Acta de audiencia, realizada con la comparecencia de ambas partes, de fojas 9, en que no habiéndose llegado a
un acuerdo, se fijé la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a las partes, sin
perjuicio de su despacho por correo electrénico, como consta a fojas 10.

4.- Escrito de argumentos de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 11, en que solicita se le asigne el
dominio de autos, en que solicitan les sea asignado el dominio en disputa, en base a los siguientes argumentos de
hecho y de derecho: Sefala que Universidad del Pacifico es una destacada institucion de Educaciéon Superior
acreditada en nuestro pais. Con base en la comuna de Las Condes, Santiago, y sedes en Providencia, Santiago,
Melipilla, Universidad del Pacifico contribuye al desarrollo de Chile a través de la entrega de educacién superior
y profesional en diversas areas del conocimiento. Universidad del Pacifico es una corporacién de derecho
privado, sin fines de lucro, cuya reunién constitutiva se verificé el 22 de enero de 1990, de acuerdo a las
disposiciones del DFL 1, de educacién del afio 1980. El Ministro de Educacién, el 05 de marzo de 1990 dejé
constancia del cumplimiento de los requisitos para su creaciéon y la aprobacién de estatutos. Agrega que de
acuerdo a lo anterior, se encuentra inscrita en el Folio C-N°51 del Registro de Universidades del ministerio de
Educacion. Inici6 su funcionamiento impartiendo la carrera de Ingenieria Comercial, conducente al grado
académico de licenciados en Ciencias de la Administracién de Empresas y al titulo de Ingeniero Comercial,
actuando como entidad examinadora la Universidad Catdlica del Norte, segin certificado N° 060209 de la
Subsecretaria de Educaciéon Publica del Ministerio de Educacion, de fecha 06 de marzo de 1990. El afio 2002, el
Ministerio de Educacién declar6 la plena autonomia académica, administrativa y econémica de la Universidad a
través de Decreto N° 13.543, de fecha 13 de noviembre de 2002.

Agrega que en este sentido esa entidad ha instalado dentro de sus programas educacionales, en sus diversas
carreras, el desarrollo de habilidades y técnicas de emprendimiento e innovacién, con el objetivo de que los
futuros egresados de su casa de estudios posean buenas herramientas para ser gestores de sus propios negocios.
Los emprendimientos surgidos de los programas educacionales de Universidad del Pacifico generalmente se
enmarcan dentro de estructuras empresariales de pequefias y medianas empresas (PYMEs), y es precisamente
uno de los objetivos de esta universidad el contribuir con programas de educacién dirigidos a este segmento
productivo, educacién para las PYMES.

En cuanto a las marcas comerciales y nombres de dominio de Universidad del Pacifico, hace presente que es
titular de los siguientes registros de nombre de dominio en .cl: e-pyme.cl, pymeonline.cl y educapyme.cl
asignados a su mandante desde hace ya bastantes afios, con los cuales se pretende dar a conocer en un futuro
cercano, las diversas iniciativas de emprendimiento e innovacién desarrolladas por estudiantes y profesores bajo
el alero y respaldo de Universidad del Pacifico. Adicionalmente, es titular del registro marcario N° 702.395, “Las
Pymes de la Universidad del Pacifico”, el cual identifica en el mercado nacional, servicios en la clase 41, ademas
ha solicitado a registro la marca comercial EPYME Universidad del Pacifico N° 957338, la cual distingue en el
mercado nacional Servicios de Comunicacion Interactiva de datos, mensajes, imagenes, textos y combinacién de
estos por medios computacionales, world wide web, correo electrénico y otras redes de bases de datos; servicios
de transmisién y comunicacién de informacién oral y/o visual por medio de terminales de computacioén, fax y
otros medios andlogos y digitales. Clase 38; servicios educacionales en todos sus grados; servicios de
capacitacién y ensefianza técnico profesional; cursos de capacitacién y perfeccionamiento; servicios de editorial,
organizacion y realizaciéon de seminarios, conferencias, charlas, congresos, exposiciones, shows y eventos
culturales, sociales, artisticos y publicitarios, realizacién de seminarios, conferencias, charlas, congresos,
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exposiciones, shows y eventos culturales, sociales, artisticos y publicitarios de difusién educacional, servicios de
entretenimiento, diversion, esparcimiento y recreacién de individuos, representaciones teatrales y artisticos de
actuaciones de espectaculos. Clase 41.

En cuanto al nombre de dominio solicitado por don Francisco Poblete San Martin Consultores Informaticos
E.LR.L., sostiene que esa parte con fecha 29 de abril de 2011, la segunda solicitud respecto de tal nombre por
parte de Universidad del Pacifico, quien es titular de los nombres de dominio nacionales e-pyme, pymeonline.cl y
educapyme.cl, entre otros, ademas de las marcas comerciales solicitadas y registradas ya mencionadas. Sostiene
ademas que la presentacion de la solicitud de asignaciéon del nombre de dominio, se funda en que la peticidn del
primer solicitante, afecta gravemente los derechos de propiedad de Universidad del Pacifico.

Sostiene luego que hay una marcada similitud de los nombres de dominio que induce a confusién en el
consumidor. Al respecto, sefiala que los nombres de dominio consisten en una direccién electrénica, o bien en
una denominacién por la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de ella, para que de esa
forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como paginas web,
correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc. Enfatiza que el dominio en disputa epym.cl es en extremo
similar a aquel respecto del cual es titular su mandante, pues tan solo difieren en la ausencia de un guién que
divide la letra “e” respecto del acrénimo pyme, lo cual no es suficiente como para agregar la mas minima
diferencia en la escritura que evite a los cibernautas de uno u otro dominio caer en insalvables confusiones al
momento de digitar el nombre de una u otra pagina web puesto que ademas entre ambos signos se guarda una
completa identidad conceptual. Sobre este punto, sefiala que el concepto de “nombre de dominio” lleva implicita
la idea de poder identificar a cada usuario de Internet, de forma tal quien se identifique con un nombre,
efectivamente corresponda a dicha entidad. De lo contrario, el concepto de Internet no tendria sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial, por su falta de practicidad.

En cuanto a las causales de rechazo de la primera solicitud de nombre de dominio framec.cl, sostiene que la
eventual asignacion del nombre de dominio epym.cl primer solicitante de autos, atentaria severamente contra
las normas que regulan esta materia. Asi, el reglamento de asignacién de nombres de dominio .cl, de Nic Chile,
especialmente los numerales 14 y 22. Sostiene al respecto que la solicitud de asignaciéon del nombre de dominio
epym.cl, por el primer solicitante debe ser rechazada puesto que precisamente se encuentra en conflicto con los
preceptos mencionados, ya que el primer solicitante ha pedido la asignacién de un dominio idéntico a la marca
de su mandante. No existiendo ningtin antecedente que permita desprender del primer solicitante la existencia
de derechos o intereses legitimos respecto del dominio epym.cl.

Concluye que a esa parte le asisten mejores derechos sobre el dominio en disputa, por tres hechos que son
objetivos: a) en primer lugar, su mandante posee asignado el nombre de dominio e-pyme.cl; b) en segundo lugar,
la absoluta identidad entre el nombre de dominio actualmente asignada a su mandante, y el nombre de dominio
asignado solicitado en autos, es de tal grado, que sélo se reduce a quitar la separacién de dos letras por medio de
un guidn, lo cual graficamente es casi imperceptible, y fonéticamente no permite diferenciaciéon alguna entre
ambos; ¢) Su mandante posee una solicitud de marca comercial EPYME Universidad del Pacifico que resguarda
sus derechos sobre la expresiéon EPYME.

Sefiala que los antecedentes anteriores, sumados a la existencia de actuales proyectos de desarrollo de empresas
e innovacion a ser difundidos y comunicados a través del nombre de dominio e-pyme.cl, dan cuenta del mejor
derecho que asiste a su mandante por sobre el primer solicitante.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindié prueba documental consistente en: a) impresion
obtenida con fecha 13 de septiembre de 2011, desde el sitio web de Nic Chile, wwwe.nic.cl, donde consta que
universidad del Pacifico es titular de los nombres de dominio e-pyme, pymeonline.cl y educapyme.cl, de fojas 14,
15 y 16; b) Impresiones obtenidas con esa misma fecha, desde el sitio web de Universidad del Pacifico,
wwwe.upacifico.cl, donde consta que su mandante ofrece programas de educacion relacionados con las pequenas
y medianas empresas, PYME, de fojas 17, 18, 19 y 20; c) Impresién obtenida con esa misma fecha, de la Base de
Datos en linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, donde consta que la Universidad del Pacifico
es titular del registro de marca N° 702.395, Las Pymes de la Universidad del Pacifico, registrada para proteger los
servicios de la clase 41, de fojas 21; d) Impresién de la misma fecha, desde el sitio web de la base de datos en
linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, donde consta que la Universidad del Pacifico es
titular de la solicitud de registro de marca N° 957.338 EPYME Universidad del Pacifico de fojas 22.

6.- Que a fojas 23 se proveyo la presentacion del segundo solicitante y se confirié traslado a la contraria, lo que
fue notificado a las partes a fojas 24.

7.- Que a fojas 25 se abri6 el plazo de contra argumentaciones y a fojas 27, no habiendo mas presentaciones, se
cité a las partes a oir sentencia, lo que se notifico a las partes a fojas 26.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que los nombres de dominio tienen como funcién fundamental la de contribuir a la localizacién de los
recursos y servicios disponibles a través de Internet. En este sentido, es una aspiracion de los usuarios el contar
con nombres de dominio que les permita identificar estos productos y servicios. Sin embargo, el funcionamiento
de la red permite que sélo coexista un nombre de dominio en un mismo ccTLD. Siendo asi, el nombre de dominio
se torna en un recurso escaso, al menos relativamente, en cuanto s6lo uno de los solicitantes podra ser atendido
por el prestador de servicios de registro de nombres de dominio, en el caso chileno, Nic Chile.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante ha manifestado su interés en el nombre de dominio epymchile.cl, basado
en la titularidad marcaria sobre la marca: “Las Pymes de la Universidad del Pacifico”, y una solicitud de registro
marcario ara la expresiéon “EPYME Universidad del Pacifico”. Estos antecedentes los suma a la titularidad de los
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registros de nombres de dominio “e-pyme”, “pymeonline.cl” y “educapyme.cl”.

TERCERO: Que de su parte, el primer solicitante no ha comparecido en autos, no ha allegado antecedentes
probatorios en pro de su mejor derecho, ni ha controvertido las pruebas rendidas por el segundo solicitante.
Adicionalmente, a esta fecha no ha activado el nombre de dominio, pese a las facultades que prevé el Reglamento
de Nic Chile a su favor.

CUARTO: Que siendo asi, no existen antecedentes en autos que permitan a esta arbitro discernir acerca del
interés del primer solicitante, ni de su mejor derecho al nombre de dominio. Sin embargo, tampoco existen
antecedentes suficientes como para sostener que el segundo solicitante tenga un mejor derecho, por cuanto los
dominios de que es titular tampoco han sido activados, pese a su tenencia pacifica y las marcas que invoca no se
corresponden con el dominio en disputa al punto de considerarseles en colisién. Ahora bien, esta parte ha
demostrado su interés en el dominio, a través de su actuacion directa y activa en el conflicto de autos y de su
parte la legitimidad habra de presumirla, de acuerdo a las reglas y principios que rigen en nuestro ordenamiento
juridico, especialmente el principio de buena fe.

QUINTO: Que en base a las argumentaciones anteriores y apreciando los antecedentes de acuerdo a las reglas
que rigen a los arbitros arbitradores, debera acogerse la demanda del segundo solicitante, sin perjuicio que
atendido que no existen antecedentes que permitan presumir el registro abusivo por parte del segundo
solicitante, habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para el registro de nombres de dominio .cl, se resuelve:

Asignese el dominio epym.cl, al segundo solicitante UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, ya individualizado en autos.
Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados y a NIC Chile en la forma prevista en la pauta de
procedimiento arbitral. Hecho, ejectitese por Nic Chile la presente resolucién.

RESOLVIO
Firmado digitalmente por Lorena Donoso

Lorena Donoso #er
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Carlos Reusser Monsalvez

Actuario
Sentencia dictada frente a los Testigos de actuaciéon
Manuela Ferrada Tapia Diego Sepulveda Salazar
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