Santiago, 16 de septiembre de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notific al infrascrito su
nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la revocacion del nombre de
dominio “feuss.cl”, siendo partes, como solicitante de la revocacién, UNIVERSIDAD SAN
SEBASTIAN, domiciliada para estos efectos en calle Hendaya nro. 60, piso 4, Las Condes,
Santiago, y como actual asignatario del nombre de dominio don EDUARDO BASUALTO PERONE,

domiciliado en Cano de Aponte 485, Lomas de San Andrés, Concepcion, Concepcion.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en calle Huérfanos N°
1189, Piso 7°, Santiago Centro, en que se realizaria la audiencia de conciliacién, lo que se notifico

a las partes y a NIC Chile segun consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistio sélo el Solicitante de la
revocacion, representado por don Rodrigo Leén. En consecuencia, no hubo conciliaciéon y se

fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando el hecho de que el Solicitante de la revocacion ha cumplido con las
cargas procesales, este Tribunal ordeno a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u
observaciones sobre el nombre de dominio cuya revocacién se discute en autos, en un plazo de 8

dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Solicitante de la revocaciéon demanda la revocacion del
nombre de dominio “feuss.cl”, sosteniendo, en lo principal de su presentacion, los siguientes

argumentos:

A. Los nombres de dominio se transformaron, con el tiempo, en verdaderos signos distintivos,

comenzando a surgir con ello los primeros conflictos en torno a ellos.

B. En la medida que el mundo comercial descubria las infinitas potencialidades comerciales de
Internet, surgieron terceros no vinculados a los verdaderos titulares de marcas comerciales que

solicitaban como nombres de dominio marcas famosas con el objeto de lucrar de ellas.



C. Esta desleal actividad afect6 a las empresas, impidiéndoles reflejar su marca en Internet y

desviando las visitas de los consumidores.

D. La jurisprudencia perfil6 esta “ciberocupacién” como un acto de competencia desleal,

ordenando la restitucion de los nombres de dominio.

E. La UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN es titular de la marca UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN vy del

nombre de dominio www.uss.cl

F. Don EDUARDO BASUALTO PERONE fue alumno de la antedicha Universidad.

G. Desvinculado de la dicha universidad, el Asignatario ha buscado negociar el nombre de

dominio con la misma.

H. El Asignatario estaria vulnerando la marca comercial y nombre de dominio del Solicitante, lo
que vulnera sus derechos y hace uso de mala fe del dominio en disputa, por lo que se cumplen

las condiciones que dan lugar a la revocacion y transferencia del mismo.

I. El art. 28 de la ley 19.039 sanciona con pena de multa al que maliciosamente usare con fines
comerciales una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos o

servicios.

J. Es claro que la parte contraria, como ex alumno, conoce las marcas y nombres de dominio de
la UNIVERSIDAD SAN SEBATIAN.

K. La inscripcién del nombre de dominio de autos constituye un medio para la comision de una

infraccion marcaria.

L. Por lo anterior, resulta evidente que la otra parte ha obrado de mala fe y no tiene ningun

derecho real en Chile para solicitar el nombre de dominio en disputa.

M. La accion interpuesta tiene como fundamento el dafio ocasionado al Solicitante por la

apropiacion de su marca y nombre de dominio, hecha de mala fe.



N. La conducta realizada por la otra parte impide al Solicitante reflejar su marca en la web e

inducira a los usuarios a confusién, desviando sus visitas.

N. Tenemos una empresa que goza de una prestigiosa marca y un tercero que pretende

capitalizar dicha trayectoria, violando los principios del derecho, entre ellos el “fair use”.

O. Por lo anterior, vulnera también el espiritu del Reglamento de Nic Chile ya referido, cuyo pilar

es la buena fe y el reconocimiento de derechos adquiridos.

P. Fundamentos de derecho de lo expuesto son el articulo 22 del ya referido Reglamento de Nic

Chile y el numeral 25 del articulo 19 de la Constitucion Politica de la Republica.

Q. El Solicitante de la revocacion acompafio los siguientes documentos:

1.- Informe sobre marcas comerciales de su representada.

2.- Impresién de la pagina web www.uss.cl, correspondiente a la Universidad San Sebastian.

SEXTO: Que, sin perjuicio de haber gozado el actual asignatario del nombre de dominio del
plazo de 8 dias para hacer sus presentaciones, oportunamente este Tribunal Arbitral dio traslado
de la presentacién del Solicitante de la revocacion a su contraparte, no habiendo éste evacuado

ninguna de dichas diligencias.

SEPTIMO: Que, este Tribunal Arbitral recibié la causa aprueba por 8 dias habiles, estableciendo
como hechos sustanciales y pertinentes los siguientes:
1) Identificacién y/o uso efectivo de la expresién “FEUSS” por parte de ambos solicitantes
en el desarrollo de sus actividades.
2) Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa.
3) Efectividad de que don EDUARDO BASUALTO PERONE es ex alumno de la carrera de
derecho de la UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.
4) Efectividad de que don EDUARDO BASULTO PERONE ha intentado negociar la venta del
dominio en disputa a la UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.

OCTAVO: Que, el Solicitante acompafié documentos de prueba y escrito SE TENGA PRESENTE,

en el cual sefialé que de los antecedentes aportados se desprende que:



A. El sr. Eduardo Basualto Peroné registr6 el nombre de dominio FEUSS.CL como
representante de la Federacion de Estudiantes de la Universidad San Sebastian, lo que
se acredité en cuanto es ex alumno de la misma.

Se acredit6 su calidad de ex alumno.

Se acredité que ha pedido dinero por el nombre de dominio.

Para levantar una pantalla sobre el destino del nombre de dominio puso un homepage
buscando darle un sentido a las letras FE U S S.

E. Por lo anterior resulta evidente que debe revocarse la inscripcién del nombre de dominio
de autos y asignarlo a la Universidad San Sebastian.

F. Las causales de revocacidén recaen en los hechos que se han descrito y probado en

autos.

NOVENO: Que, este Tribunal Arbitral tuvo por acompafiados los documentos presentados y tuvo
presente lo expuesto por el Solicitante. Asimismo, este Tribunal Arbitral decreté como medida
para mejor resolver la certificacién hecha por el mismo Tribunal de la revision del sitio web
www.feuss.cl y del resultado de la busqueda de la expresion “feuss” en el buscador Google para
Chile.

DECIMO: Que este Tribunal Arbitral certificd la realizacion de las diligencias sefialadas como
medida para mejor resolver, arrojando como resultado que:
- La pagina web www.feuss.cl no fue encontrada.
- La busqueda de la expresién FEUSS en Google para Chile arrojé un resultado de 2.230
coincidencias.
- La elecciobn de paginas al azar arroj6 que ellas hacen referencia a la Federacién de
Estudiantes de la Universidad San Sebastian y a la misma Universidad, a la cual se usa

referirse con la expresién USS.

UNDECIMO: Que, en la oportunidad procesal correspondiente, se citd a las partes a oir

sentencia.

DUODECIMO: Que, segln consta de la informacion contenida en la pagina web de NIC Chile, el
nombre de dominio de autos no fue renovado oportunamente por don Eduardo Basualto Peroné,

razon por la cual actualmente no se encuentra inscrito a su nombre.

Asi las cosas, estando pendiente este juicio por revocacion del nombre de dominio feuss.cl y no

habiendo su asignatario renovado su inscripcion, corresponde a este tribunal pronunciarse sobre



los efectos juridicos de dicha circunstancia respecto del conflicto de autos, toda vez que la
Reglamentacion para el Funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL sefiala que “a
contar del 1 de enero de 2001 estad vigente la obligacion de renovar la inscripcion de aquellos

nombres de dominios que tengan dos 0 mas afios de existencia”.

Existen diversas interpretaciones respecto de los efectos que se siguen de una situacion como la
recién descrita. Una de ellas consiste en estimar que, de no renovarse la inscripcion del nombre
de dominio de autos por el Asignatario, desparece el objeto de la litis, razén por la cual resultaria
innecesario e improcedente un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Dado que el
demandante ha manifestado de manera expresa y formal su interés en asignarse el nombre de

dominio, corresponderia que este fuera asignado por el sentenciador al demandante.

Otra interpretaciéon estima, como en el caso anterior, que con la no renovacién del nombre de
dominio en disputa desaparece el objeto de la litis y por lo tanto no procede un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto. Sin embargo, considera que el nombre de dominio quedaria disponible
para que cualquier interesado en él pueda inscribirlo. Esta postura se funda en el numeral 8 de la
“Politica sobre Renovaciones de Dominios”, el cual sefiala que “Sesenta dias después del plazo de
renovacion, si persiste la situacion de que la renovacion no haya sido pagada, se procede a la

eliminacién del dominio, el cual queda disponible para ser inscrito por cualquier otra persona”.*

Una tercera postura sostiene que la omision de la renovacién del nombre de dominio en disputa
por parte del Asignatario no exime al sentenciador del deber de pronunciarse sobre el fondo del
asunto. De acuerdo con esta posicion, la litis ya se encuentra trabada, razén por la cual el
sentenciador se encuentra en el deber pronunciarse sobre el fondo del asunto que ha sido puesto
bajo su conocimiento. En este sentido se argumenta que existiria, conjuntamente con el interés
del demandante en que se le asigne el nombre de dominio, un interés de éste en que el

sentenciador se pronuncie sobre el derecho que ha invocado.?

CONSIDERANDO:

1 En este sentido se pronuncian las sentencias por revocacion de los nombres de dominio “larepresa.cl” de fecha 27
de julio de 2003 y “bancheque.cl” de fecha 18 de julio de 2002.

2 En este sentido se pronuncia la sentencia por revocacion del nombre de dominio “charlesschwab.cl” de fecha 13 de
enero de 2004.



DECIMOTERCERQO: Este sentenciador estima que, efectivamente, al no verificarse la renovacion
del nombre de dominio de autos por parte del asignatario, desaparecio el objeto del conflicto,
razén por la cual no se hace necesario pronunciarse sobre los hechos que motivaron este
conflicto. En efecto, al no detentar el demandado de revocacion la titularidad del nombre de
dominio la sentencia que se dicte no surtira efecto en lo sustantivo ya que no es posible
imponerle declaraciones u obligaciones que hayan de surtir efectos en relaciéon con la esencia del

conflicto suscitado, esto es, la mantencién o revocacion del nombre de dominio.

Sin perjuicio de lo anterior, de la sentencia de este juez arbitro si puede imponerse cargas
procesales y personales al demandado, si se considerase por sentencia fundada que actu6 de
mala fe, lo que parece apropiado ponderar ya que también las resoluciones que dictan los
arbitradores en el ambito de su competencia van generando jurisprudencia que puede ser Util en

la regulacion que informa el Sistema de Nombre de Dominio administrado por NIC Chile.

Corresponde entonces pronunciarse respecto de la situacion juridica en que queda el nombre de

dominio cuya inscripcion no fue renovada y también la eventual existencia o no de mala fe.

Respecto de lo sefialado, este arbitrador estima que corresponde asignar el dominio de autos al
demandante, toda vez que mediante la interposicion de la demanda por revocacion del antedicho

nombre de dominio, ha expresado formalmente a NIC Chile su interés en asignarselo.

DECIMOCUARTO: En efecto, se deja constancia en esta sentencia de la conviccidon que se ha
hecho este sentenciador en cuanto a la mala fe del demandado de revocacién en el caso de

autos, por las razones que pasamos a exponer:

DECIMOQUINTO: Que, el Solicitante de la revocacion cumplié con todas las cargas ordenadas
por el Tribunal y practicé las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la
revocacion del nombre de dominio “feuss.cl”, argumentando en lo medular y sustancial que en el
caso de autos se cumplen las condiciones establecidas en el articulo 22 del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para considerar que don Eduardo
Basualto Peroné ha realizado la inscripcion de mala fe del nombre de dominio “feuss.cl”, y lo
utiliza de mala fe con la intencién de inducir a toda suerte de errores y confusiones, existiendo

un interés de aprovecharse de la fama y notoriedad del signo de su mandante.

DECIMOSEXTO: Que, a pesar de haber sido notificada debida y oportunamente de todas las
actuaciones de este Tribunal, don EDUARDO BASUALTO PERONE no efectud presentacion o



defensa alguna que permita a este sentenciador tomar conocimiento de su posicién frente a la
demanda impetrada por UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.

DECIMOSEPTIMO: Que, para que un nombre de dominio sea revocado, deben existir

evidencias que demuestren que la inscripcion del respectivo nombre de dominio es abusiva o se
realizé de mala fe, estableciéndose que la inscripcién de un nombre de dominio se considerara
abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea
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; b) Que el
asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del
nombre de dominio, y c¢) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.
Por otra parte, la normativa en cuestién establece que la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala
fe del asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha
inscrito el nombre de dominio con el propésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor
excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el
propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que se haya inscrito el nombre de
dominio con la intencién de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca
en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del
asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el nombre
de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o0 4.-
Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de
lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusion
con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, sin que su enunciacidn sea taxativa, servird para evidenciar y demostrar que el
asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.- Que el asignatario del dominio
demuestre que lo estd utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencién
auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el asignatario del nombre de
dominio sea cominmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca
registrada con esa denominacién, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no
comercial del dominio (“fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de
confundir a los consumidores.

De acuerdo con lo sefialado en el nUmero 14 del Reglamento para el funcionamiento de
Registro de Nombres del Dominio CL, es de responsabilidad exclusiva del 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.

DECIMOCTAVO: Que, del estudio y andlisis de los antecedentes aportados, este sentenciador

estima que puede considerarse como abusiva y de mala fe la inscripcion del nombre de dominio
de autos por el actual asignatario, ya que:

a. El nombre de dominio FEUSS.CL es idéntico al nombre por el cual la Federacion de Estudiantes
de la Universidad San Sebastian es conocida. Lo anterior se desprende de los antecedentes
allegados a este proceso, como son las busquedas de la expresién FEUSS en Google para Chile,
las que arrojaron un gran numero de coincidencias alusivas a la antedicha Federacion. De la
revision de algunas de las paginas web elegidas al azar se pudo ver que la expresion FEUSS se
usa para aludir en forma mas simple a la misma. A mayor abundamiento, este sentenciador pudo
verificar que la UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN es referida a través de la expresion USS, la cual
tiene un grado de similitud con la expresion FEUSS. Lo anterior se desprende del hecho de que la
pagina web de dicha universidad es precisamente USS.CL y de las mismas buUsquedas recién
referidas, en las que se puede apreciar que se usa referirse a dicha universidad con la expresion
UsSSs.

b. Este sentenciador se ha formado la conviccion de que el actual asignatario no tiene derechos
ni intereses legitimos respecto del nombre de dominio de autos, toda vez que no se ha
acompafado al proceso antecedente alguno relativo a algun uso comercial o de otra naturaleza
que el asignatario estuviera haciendo del nombre de dominio en disputa. Como contrapartida, se
acompafd en su oportunidad una impresién de la pagina web del sitio, la cual consistia en una
sola pagina que contenia el dibujo de un tablero de ajedrez con la expresion FEUSS “Francisco &
Eduardo United Software Solutions”, lo que, al no ser acreditado en autos algun interés comercial
correspondiente a dicha frase, parece mas un justificacion poco convincente de la solicitud del
nombre. A mayor abundamiento, con posterioridad este Tribunal Arbitral practicé la diligencia de
buscar el dominio en disputa, lo que arrojé que se encuentra inactivo. En conclusion, durante
este proceso ha quedado establecido para este sentenciador que don Eduardo Basualto Peroné
no tiene derechos ni intereses legitimos en el nombre en disputa.

A mayor abundamiento, debe destacarse que en este proceso el asignatario ha
permanecido en total inactividad, no allegando alegaciones ni elemento probatorio alguno, lo que
también es un antecedente a tener presente por este sentenciador para estimar su falta de
interés en el dominio en disputa.

c. Ha quedado establecido en autos que el dominio en disputa ha sido inscrito y utilizado de mala
fe. Se acredita la inscripcién de mala fe principalmente por el hecho de que el asignatario es un

ex alumno de la Universidad San Sebastian, por lo que no se ve cémo, razonablemente, no



habria de conocer a su Federacion de Estudiantes y la expresion por la que es conocida: FEUSS.
Asimismo, las busquedas hechas en Google muestran que la antedicha Federacion es
ampliamente referida en Internet mediante la expresién FEUSS, por lo que tampoco se ve como,
al momento de inscribir el nombre de dominio en disputa, el asignatario no habria de notarlo. A
este respecto cabe recordar que el referido Reglamento de NIC Chile impone como obligacion
exclusiva de los solicitantes de nombres de dominio que éstos no vulneren los principios de la
ética mercantil, libre competencia y derechos validamente adquiridos por terceros los cuales,
como se explicara se ven amenazados con la titularidad del nombre de dominio en el actual
asignatario.

En efecto, la “utilizacién” de mala fe en el caso de autos ha quedado acreditada por el
hecho de que el asignatario se ha encargado de mantener inutilizado el dominio en disputa. Es
decir, la “utilizacién” de mala fe en el caso que nos ocupa la constituye el hecho negativo
consistente en mantener el nombre de dominio inutilizado, impidiendo asi a la Federacion de
Estudiante reflejar su nombre a través de éste.

d. A mayor abundamiento, resulta evidente que en el caso de autos el asignatario ha vulnerado
un principio general de nuestro ordenamiento juridico y que inspira el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio NIC, como es la buena fe. El antedicho
reglamento ha plasmado este principio de manera especifica para el mundo de los negocios al
exigir la no vulneraciéon de los principios de la ética mercantil y de la competencia leal. Sin
perjuicio de lo anterior, el referido reglamento protege también ambitos que van mas alla del
comercial, como es por ejemplo el de una universidad y su federacion de estudiantes, caso en el
cual el principio a aplicar es el relativo a la buena fe que como se ha demostrado en este

proceso, no ha inspirado el actuar del demandado de revocacion.

DECIMONOVENO: Por las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el articulo 636 del

Cdédigo de Procedimiento Civil y siguientes, el Reglamento de NIC Chile y deméas normas legales

pertinentes,

RESUELVO:

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile, con el objeto de que asigne el nombre de dominio
FEUSS.CL a la UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.

Que se condena en costas a la parte demandada, don EDUARDO BASUALTO PERONE.



Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento, procediendo a transferir el dominio a
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, quien debera cumplir con los requisitos exigidos en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

Notifiquese a las partes por carta certificada y por correo electrénico.

Rol N° 20- 2008

Resolvio don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco

Javier Vergara Diéguez y dofia Carolina Henriquez Mandiola.
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