Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio estudiantes-inacap.cl
Oficio OF07927

VISTOS:

1.

Que con fecha 30 de mayo de 2007, don PEDRO SEBASTIAN ESCALONA
VERGARA solicita la inscripcion del nombre de dominio estudiantes-inacap.cl.
Posteriormente, con fecha 18 de junio de 2007, INSTITUTO NACIONAL DE
CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, representado en calidad de contacto
administrativo por dofia SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripcién del
mismo dominio estudiantes-inacap.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de
este arbitraje;

Que mediante Oficio OF07927, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 12 de septiembre de 2007, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 24
de septiembre de 2007, a las 10:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las
Condes, Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo
electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 24 de septiembre de 2007, se efectla el comparendo fijado para ese
dia, al que sélo asiste don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION
PROFESIONAL INACAP vy, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado
como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste a la audiencia el Primer
Solicitante, don PEDRO SEBASTIAN ESCALONA VERGARA, por lo que se fijan las
normas de procedimiento;

Que con fecha 5 de septiembre de 2007, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en
representacion del Segundo  Solicitante, INSTITUTO NACIONAL DE
CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, presenta demanda de asignacion del
dominio estudiantes-inacap.cl, sefialando que cuenta con una experiencia de mas
de 40 afios en el &rea educacional. Con mas de 61.000 estudiantes, 26 sedes
distribuidas de Arica a Punta Arenas, mas una sede virtual, el INSTITUTO
NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP es hoy una de las
instituciones de educacion mas grande del pais. Es asi como INACAP imparte
actualmente mas de 170 carreras profesionales enfocadas y dirigidas a las distintas
areas del saber. En este sentido, el afio académico 2007 se inici6 con mas 61.500
estudiantes en las diversas sedes a lo largo de todo el pais.

En vista de lo anterior, considera el Segundo Solicitante que resulta evidente y de
toda logica que cualquier consumidor enfrentando al dominio estudiantes-inacap.cl



pensara légica y razonablemente que se trata de un sitio de propiedad de INACAP,
lo cual no es efectivo y le causa un grave perjuicio.

Con el objeto de proteger sus derechos, el INSTITUTO NACIONAL DE
CAPACITACION PROFESIONAL INACAP se ha preocupado de registrar como
marca comercial la expresién “INACAP”, segun consta de las copias de los
certificados de registro correspondientes que se acompafiaron en estos autos, los
cuales no fueron objetados por el Primer Solicitante. Es asi como acredit6 tener los
siguientes registros:

“INACAP” Registro N° 727.967 para distinguir productos de la clase 16
“INACAP” Registro N° 647.219 para distinguir servicios de las clases 41y 42

“INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL - INACAP”
Registro N° 555.115 para distinguir servicios de la clase 42
“INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL - INACAP”
Registro N° 555.116 para distinguir productos de la clase 16
“INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL - INACAP”

Registro N° 555.118 para distinguir servicios de la clase 41

“EXPOCARRERAS INACAP” Registro N° 736.385 para distinguir servicios de la
clase 41

“EXPOCARRERAS INACAP” Registro N° 736.386 para distinguir productos de la
clase 16

“INACAP C.I.LE.S.” Registro N° 500.345 para distinguir servicios de la clase 35
“INACAP C.I.LE.S.” Registro N° 500.346 para distinguir productos de la clase 16
“INACAP C.I.LE.S.” Registro N° 506.464 para distinguir productos de la clase 25
“INACAP VIRTUAL" Registro N° 634.617 para distinguir servicios de la clase 41
“INSTITUTO TECNOLOGICO INACAP” Registro N° 634.664 para distinguir
servicios de la clase 41

“ESCUELA DE TALENTOS INACAP” Registro N° 785.409 para distinguir
productos de la clase 16

“ESCUELA DE TALENTOS INACAP” Registro N° 785.410 para distinguir
servicios de la clase 41

“D.T.E. INACAP” Registro N° 543.262 para distinguir servicios de la clase 41



“D.T.E. INACAP” Registro N° 496.355 para distinguir servicios de la clase 41
“DIPLOMA TECNOLOGIA Y EMPRESA INACAP” Registro N° 496.353 para
distinguir servicios de la clase 41.

Asimismo, el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP
acredita mediante copias impresas tomadas de la base de datos del sitio Web de
NIC Chile, ser titular de los siguientes nombres de dominio que contienen o se
estructuran sobre la base de la expresion INACAP:

inacap.cl
corporacioninacap.cl
inacapmovil.cl
inacaputc.cl
inacapvirtual.cl
utcinacap.cl

En este sentido, el Segundo Solicitante hace presente que no existe ninglin nhombre
de dominio registrado ante NIC Chile que contenga la expresién INACAP que
pertenezca a un tercero distinto al mismo lo cual, a su parecer confirmaria la
eventual confusion que se produciria entre los usuarios de Internet en el caso de
asignarse el dominio en disputa al Primer Solicitante.

Por otro lado, el Segundo Solicitante sefiala que resulta obvia y evidente la
vinculacion entre el nombre de dominio solicitado y él, puesto que éste se identifica
y es conocido a nivel nacional a través de la sigla INACAP. Al respecto, indica que
la marca “INACAP” de su propiedad esta integramente comprendida dentro del
nombre de dominio en disputa. En este sentido, considera que la simple adicién de
la expresion “ESTUDIANTES” aumenta aln mas el riesgo de confusién, ya que
segln el Diccionario de la Real Academia, dicha palabra se define como “Persona
gue actualmente esta cursando una universidad o escuela superior”. Pues bien,
actualmente INACAP cuenta con mas de 61.500 estudiantes cursando sus mas de
170 carreras a lo largo de todo el pais. De esta manera, indica el Segundo
Solicitante que resulta logico, y no admite discusion, que cualquier usuario de
Internet pensara que el sitio estudiantes-inacap.cl corresponde a un dominio de su
propiedad o directa e inmediatamente relacionado con ella.

Indica el Segundo Solicitante que en el hipotético e improbable caso que no se
rechazara la solicitud del Primer Solicitante, se permitiria que un tercero haga uso
de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de



Propiedad Industrial y que, ademas, goza de reconocimiento en el mercado
nacional.

Sefiala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexién mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los Ultimos afios
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relacién con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
electrénica” o bien una “denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como paginas
Web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre
de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, “PARQUE ARAUCO”,
“BANMEDICA” o “PHILIPS” efectivamente corresponda a dicha entidad,
organizacion o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet
careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, caético y de
escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacién de nombres de
dominio, INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP
sefiala que entre los que deben tenerse presente es el criterio “first come, first
served”, el cual postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien
primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto, y tanto la doctrina
como la jurisprudencia se inclinan con mas fuerza cada dia a utilizarla como ultima
ratio, aplicandola sélo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entenderia lo
sefialado en el articulo 10 del Reglamentacién para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL, el cual establece un plazo de 30 dias para que
“eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”, lo que es
corroborado por el articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario, que establece en su
parrafo primero: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién
no contrarie las normas vigentes sobre ...”, sin distinguir si dicha obligacion
corresponde al Primer o Segundo solicitante. Es asi como la sentencia de
asignacion del dominio todochile.cl sefiala que una vez que se genere el conflicto
de asignacioén de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una
situaciéon de igualdad, y sobre esa base, se debe analizar cual de las partes tiene un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Estas conclusiones ademas
resultan de acuerdo a la aplicacién del principio de imparcialidad en la
administracion de justicia, que debe inspirar todo procedimiento judicial. Ademas, en
este caso, el Segundo Solicitante sefala ser titular de una marca reconocida a nivel
nacional, “INACAP”, con la cual se identifica el centro de estudios profesionales
mas grande del pais y, por consiguiente, hace pleno uso de dicho signo, tiene
marcas registradas que acreditan un interés legitimo y, por sobre todo, un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa.



Otro criterio que el Segundo Solicitante considera aplicable a la resolucion del
presente caso, es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion
con los nombres de dominio. El Segundo Solicitante reitera que como consecuencia
del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo
escenario ya no es el mundo real, sino el mundo virtual que constituye Internet. De
esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las
subsecuentes propuestas de resolucion de los mismos. En este sentido, sefiala que
en el derecho comparado y, por cierto, en los Ultimos afios también por la uniforme
jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y l6gica relacion
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de
dominio comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y propdsitos con las
marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, ademas
de la funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet. En
definitiva, reitera el Segundo Solicitante que el propésito de los nombres de dominio
es la identificacion adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los
productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su
parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es,
la distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se
transan en el mercado real.

Por otro lado, sefala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afio 2000,
entré en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacién de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN"). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se considerardn como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “El
nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”

Agrega el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP
gue ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda
vez que constituye la reunidon de comunidades participantes en Internet de mayor
envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios,
proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que
establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o



engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual sefiala que la inscripcion de un
nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o
engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.”
Indica el Segundo Solicitante que en el caso de autos, si se asignara el nombre de
dominio al Primer Solicitante, se estaria produciendo una dilucion de la reconocida
marca “INACAP” y evidentemente se inducira a error a los usuarios de Internet.

En sintesis, indica el Segundo Solicitante que el criterio que reconoce la relacion
existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho
universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicacién a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este
caso, dado que el Segundo Solicitante es titular de la marca comercial “INACAP”,
gue se encuentra debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad
Industrial.

Afade INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP que
es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio estudiantes-inacap.cl,
ademas, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoria
postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido
al signo fama, notoriedad y prestigio. Las marcas notorias, esto es, las reconocidas
por la mayoria de la poblacién en un lugar determinado, son objeto de una especial
proteccion, la que se amplia més all4 de los productos o servicios cubiertos por la
misma marca. Indica el Segundo Solicitante, que la aplicacién de este criterio
evidentemente nos obliga a concluir que es quien tiene mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto, debido a que el mencionado signo es una marca
famosa y notoria.

Otro criterio indicado por el Segundo Solicitante como aplicable para los conflictos
de asignacion de nombres de dominio, es el de la creacién intelectual del signo
pedido, sefialando que es de toda ldgica y justicia que quien ha creado una
denominacién, en este caso el instituto profesional mas grande del pais con el
nombre INACAP, pueda ampararla y protegerla de terceros que pretendan
aprovecharse de ella, toda vez que dicho instituto invirti6 cuantiosas sumas en
infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles y, por otro lado, dicho signo
identifica al instituto en cuestion, el cual ha tenido un gran éxito y, por lo tanto, su
nombre y fama resultan evidentes.

El Segundo Solicitante cita ademas el criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, el cual se refiere a que tendrd un mejor derecho sobre el



nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, la parte que
efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. Pues bien, ha sido el Segundo
Solicitante quien utiliza la expresiéon “INACAP”, la cual lo identifica a nivel nacional
e indica que resulta indudable que dicha expresion es utilizada actualmente por él, y
que corresponde la aplicacion de este principio para la resolucién del conflicto de
autos.

Agrega el Segundo Solicitante que también es aplicable el criterio de la identidad, el
cual establece que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la
persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea
idéntico o muy similar al mismo. En este sentido, indica INSTITUTO NACIONAL DE
CAPACITACION PROFESIONAL INACAP que el nombre de dominio en conflicto
debe ser asignado a él, ya que es titular de la marca famosa y notoria “INACAP”
gue es idéntica al elemento principal y sobre el cual se estructura el nombre de
dominio en cuestion. Por su parte, la adicién de la expresion “ESTUDIANTES” lo
vincula ain mas con él, que cuenta con mas 61.500 estudiantes en sus mas de 170
carreras, convirtiéndolo en el centro de estudios profesionales de mayor importancia
del pais. Indica que cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo reciente de fecha 21 de mayo
de 2006 sobre el nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl, el cual indica que: “El
criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar
a quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo...".

Ademas, el Segundo Solicitante sefiala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Unidbn se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya
la reproduccién, imitacién o traduccién, susceptibles de crear confusién, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccién
de tal marca notoriamente conocida o una imitacidn susceptible de crear confusion
con ésta.” El INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP
sefiala que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de
“INACAP”, han de protegerse especialmente por los paises miembros de la Unién,
toda vez que de su explotacién no autorizada se deriva, por un lado la dilucién del
poder distintivo intrinseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una
notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la
creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al
titular de la marca famosa y notoria.

Asimismo, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico
asociaria dicho nombre con el Segundo Solicitante, o deduciria légicamente que se



trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en error y confusiéon ya que dicho
tercero en nada se relaciona ni ha contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con
los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Sefiala ademas el Segundo Solicitante que el articulo 10 bis del mismo tratado, en
su apartado sobre competencia desleal, indica que “los paises de la Unién estan
obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Union una proteccion
eficaz contra la competencia desleal”, definiendo una acto de competencia desleal
como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial
o comercial” e indicando que en particular debera prohibirse “cualquier acto capaz
de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, (2) las
aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor
(3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. De acuerdo a
lo establecido por esta norma, debe prohibirse cualquier acto que sea capaz de
causar confusion entre el publico consumidor, siendo mas que evidente que el
nombre de dominio solicitado llevard inevitablemente a confusion entre los
consumidores.

En definitiva, indica el Segundo Solicitante que de acuerdo a lo expuesto, y teniendo
presente los diversos argumentos esgrimidos, asi como la titularidad de la marca
“INACAP”, la fama y notoriedad de esta marca, asi como también la titularidad de
nombres de dominio relacionados, es él quién tiene mejor derecho para la obtencion
del nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, sélo cabe abocarse a los
criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion de nombres de dominio,
los que habiendo sido revisados, concluyen necesariamente en el mejor derecho del
Segundo Solicitante sobre el signo en disputa. Agrega que la asignacién del dominio
estudiantes-inacap.cl al Primer Solicitante, constituiria una causal de error y
confusion en el puablico usuario y consumidor, que no se condice con el espiritu de la
normativa marcaria vigente. Asimismo, agrega que las evidentes ventajas y
favorables proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir
gue la asignacién del dominio de autos sea fundamental para sus intereses;

Que con fecha 17 de octubre de 2007, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en
representacion del Segundo  Solicitante, INSTITUTO NACIONAL DE
CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, presenta un escrito solicitando que se
tengan presentes los mismos argumentos expuestos en el numeral 5 anterior;

Que con fecha 30 de octubre de 2007, se proveen los escritos presentados por el
Segundo Solicitante, INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL
INACAP, y se da traslado al Primer Solicitante;

Que con fecha 13 de noviembre de 2007, se cita a las partes a oir sentencia,



resolucion que es notificada a las partes por correo electronico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
los &rbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia
y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales
interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus
propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en nombre de dominio estudiantes-inacap.cl en conflicto, estad conformado por
las palabras “ESTUDIANTES” e “INACAP”, separados por un guion;

Que el Segundo Solicitante, INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION
PROFESIONAL INACAP, ha acreditado fehacientemente a través de la
documentacion acompafiada en estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante,
ser titular de las marcas comerciales “INACAP” Registro N° 727.967 para distinguir
productos de la clase 16, “INACAP” Registro N° 647.219 para distinguir servicios de
las clases 41 y 42, “INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL —
INACAP” Registro N° 555.115 para distinguir servicios de la clase 42, “INSTITUTO
NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL — INACAP” Registro N° 555.116
para distinguir productos de la clase 16, “INSTITUTO NACIONAL DE
CAPACITACION PROFESIONAL — INACAP” Registro N° 555.118 para distinguir
servicios de la clase 41, “EXPOCARRERAS INACAP” Registro N° 736.385 para
distinguir servicios de la clase 41, “EXPOCARRERAS INACAP” Registro N° 736.386
para distinguir productos de la clase 16, “INACAP C.I.LE.S.” Registro N° 500.345 para
distinguir servicios de la clase 35, “INACAP C.I.LE.S.” Registro N° 500.346 para
distinguir productos de la clase 16, “INACAP C.I.LE.S.” Registro N° 506.464 para
distinguir productos de la clase 25, “INACAP VIRTUAL” Registro N° 634.617 para
distinguir servicios de la clase 41, “INSTITUTO TECNOLOGICO INACAP” Registro
N° 634.664 para distinguir servicios de la clase 41, “ESCUELA DE TALENTOS
INACAP” Registro N° 785.409 para distinguir productos de la clase 16, “ESCUELA
DE TALENTOS INACAP” Registro N° 785.410 para distinguir servicios de la clase
41, “D.T.E. INACAP” Registro N° 543.262 para distinguir servicios de la clase 41,
“D.T.E. INACAP” Registro N° 496.355 para distinguir servicios de la clase 41 y



10.

11.

12.

“DIPLOMA TECNOLOGIA Y EMPRESA INACAP” Registro N° 496.353 para
distinguir servicios de la clase 41;

Que el nombre de dominio estudiantes-inacap.cl incluye en forma integra la marca
comercial “INACAP” de propiedad del Segundo Solicitante;

Que, asimismo, es un hecho publico y notorio que INSTITUTO NACIONAL DE
CAPACITACION PROFESIONAL INACAP es un establecimiento de educacion
prestigioso, con un gran nimero de estudiantes, de tal forma que la inclusion de la
palabra “estudiantes” en el dominio en conflicto, no hace mas que acercar mas al
mismo al Segundo Solicitante, conocido en el mercado simplemente como INACAP;

Que el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP no
solamente ha demostrado ser titular de la marca comercial “INACAP” sino que,
ademas, ha acompafiado prueba suficiente como para acreditar que dicha marca ha
estado siendo utilizada por ella, tanto en el mundo real del comercio, como en el
mundo virtual de Internet;

Que a juicio de este sentenciador, el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION
PROFESIONAL INACAP, o INACAP, es una institucion que goza de tan amplio
renombre en nuestro pais, que no seria dable pensar que un tercero, no relacionado
con el mismo Instituto, pudiera incluir la expresion INACAP en un nombre de dominio
0 en una marca comercial, sin necesariamente inducir a los usuarios de Internet, o al
publico consumidor en general, a error o confusion;

Que, en consecuencia, el dominio estudiantes-inacap.cl indudablemente serviria
para causar la dilucion de la marca “INACAP” de propiedad del Segundo Solicitante;

Que en cuanto a los eventuales derechos e intereses legitimos que pueda tener don
PEDRO SEBASTIAN ESCALONA VERGARA, es necesario tener presente que a los
primeros en solicitar un dominio en conflicto universalmente se les ha reconocido un
derecho que podria denominarse de prioridad, por el mismo hecho de ser los
primeros en solicitarlo. Esta especie de prioridad ha sido reconocida por la doctrina y
jurisprudencia tanto nacional como extranjera como el principio “first come, first
served”. Es un principio ampliamente invocado en los juicios arbitrales sobre
inscripciones de nombres de dominio pero, por regla general, no es considerado un
principio rector en la resolucion de estos conflictos, y sélo seria aplicable en el evento
de que ambas partes litigantes estuvieran en igualdad de derechos, y siempre y
cuando se invoque esta prioridad;

Que, sin embargo, el Primer Solicitante, don PEDRO SEBASTIAN ESCALONA
VERGARA, no ha hecho valer derechos o intereses legitimos sobre el dominio en
cuestion, ni siquiera el principio “first come, first served”, ni menos aun ha justificado
un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentacién alguna
en este juicio;
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13.

14.

15.

Que, por el mero hecho de que don PEDRO SEBASTIAN ESCALONA VERGARA
haya solicitado primero el nombre de dominio estudiantes-inacap.cl no es suficiente
ya que, a lo menos, ésta debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y
al no hacer presentacion alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga
derecho o legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por la INSTITUTO
NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, asi como la falta de ellos
por parte de don PEDRO SEBASTIAN ESCALONA VERGARA, es que este arbitro ha
llegado a la conclusién de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al
dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio estudiantes-inacap.cl al Segundo Solicitante,
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, RUT N°
60.711.000-K.

Cada parte se hard cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez

Santiago, 26 de noviembre de 2007.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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