JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 62 - 2014
Juicio arbitral “ingeduc.cl”
Ingenieria Educacional Limitada vs. Pontificia Universidad Catoélica de Chile.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

ingeduc.cl

Santiago, 9 de Agosto de 2014.

VISTOS:

Que con fecha 28 de Octubre de 2013, Ingenieria Educacional Limitada,
con domicilio en Carrera 448, Chillan, solicité para si el hombre de dominio
ingeduc.cl. Luego, y con fecha 15 de Noviembre de 2013, Pontificia
Universidad Catdlica de Chile, con domicilio para estos efectos en Av. Andrés
Bello 2711, Of. 1701, Santiago, solicitd a su vez el referido nombre de
dominio.

Que conforme a lo dispuesto en los articulos 10, 12 y 4° transitorio de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL vigente a la fecha de la traba de la Litis, en adelante “el Reglamento” o
“"Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas en el Anexo
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y
demas normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No.
19981, se designd a la suscrita como arbitro para la resolucién del presente
conflicto de asignacién del nombre de dominio ingeduc.cl, aceptando dicho
encargo segln consta en autos, jurando desempefiar dicho cometido fielmente
y en el menor tiempo posible.

Que segun consta a fojas 5, se citd a las partes a una audiencia a
celebrarse el dia 25 de Junio de 2014, a la que asistid dofia Paulina Infante
Chavez, habilitada de derecho, por el primer solicitante Sociedad Educacional
Limitada; don Andrés Cuche Cartagena, habilitado de derecho por el segundo
solicitante Pontificia Universidad Catdlica de Chile, y el arbitro quien conoce
del presente conflicto. Al no producirse conciliacién, el Tribunal fijéo en dicha
audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada
de manera personal a los asistentes.

Que, a fs. 25 y con fecha 17 de Julio de 2014, don Nelson Lobos
Zamorano, abogado, en representaciéon de Sociedad Educacional Ingenieria
Educacional Ltda., Ingeduc Ltda., como primera solicitante del nombre de
dominio disputado, alega el mejor derecho al hombre de dominio ingeduc.cl,
exponiendo sus argumentos y pruebas ante este Tribunal. En sintesis, expone:

a. Que su mandante fue constituida el 10 de Octubre de 2008, siendo su

objeto estatutario “la creacion, explotacibn y mantencién de
establecimientos que impartan educacion prebasica, basica, diferencial
y media humanista y/o técnico profesional, reconocida por el Estado o
no reconocida por éste”. Su razén social serd Ingenieria Educacional
Limitada o Ingeduc Ltda.

b. Que la razén original de la creacién de Ingeduc Ltda., apuntaba a la

creacion de establecimientos educacionales en Concepcién, para lo cual
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C.

d.

e.

se solicitd a la Secretaria Ministerial de Educaciéon el reconocimiento
oficial del colegio “Lyons School” de Concepcion, por lo cual Ingeduc
Ltda., suspendié sus actividades, asumiendo el afio 2013 la prestacion
de servicios de asistencia técnico pedagdgica mediante la creacién de
una ATE regida por la Ley 20.248, debiendo modificar su giro ante el
Servicio de Impuestos Internos sustituyendo el de “Establecimientos de
Ensefianza Secundaria de Formacion General”, por el de a “Servicios de
Asistencia Técnica Pedagodgica”, lo que implicd la promociéon de sus
actividades en la region del Bio Bio bajo el nombre Ingeduc.
Que la contraria, enterandose de la solicitud de su representada, ha
temido que éste hubiese podido actuar de mala fe o dar un uso que
genere confusiones en Internet en atencidon a que la terminacion del
dominio es UC, por lo que procedid a su vez a solicitar en fecha
posterior la inscripcion del nombre de dominio ingeduc.cl. La
denominacion Ingeduc corresponde a la razdén social de su
representada, y tiene que ver con el sentido educacional que le otorga
su objeto. Este es el nombre abreviado de “Ingenieria Educacional”, el
cual tiene que ver con la calidad de Ingeniero y Magister en Educacion
que detenta el representante legal de la primera solicitante.

Que por otra parte, su mandante ha solicitado la inscripcién de la

marca ante el Ministerio de Economia, y que el logo inscrito no tiene

semejanza ni parecido alguno a los que representan a la Universidad

Catdlica o sus facultades. En el particular, indica que los dominios de la

contraparte no tienen terminacion “UC” sino “PUC” lo que resta

motivaciones a la contraria.

Que por lo anterior, solicita asignar definitivamente a su representada

el dominio ingeduc.cl. Que en el mismo escrito, acompafia los

siguientes documentos con citacion y bajo apercibimiento legal, no
siendo objetados por la contraparte:

1. Copia de escritora de constitucion de Ingeduc. Ltda., fechada a 10
de Octubre de 2008.

2. Copia autorizada de Inscripcion del extracto de constitucion de
Ingeduc en el Conservador de Bienes Raices de Concepcion, con
fecha 14 de Octubre de 2008. Copia extendida el 28 de mayo de
2014.

3. Fotocopia de extracto de Constitucién de sociedad, publicado en
Diario Oficial de 18 de Octubre de 2008, pagina 31.

4. Certificado de vigencia sin modificaciones, extendido el 28 de Mayo
de 2014 por el Conservador de Bienes Raices de Concepcion.

5. Formulario de inicio de actividades y solicitud de RUT, de 24 de
Octubre de 2008.

6. Documento del SII, de Recepcion de aviso de cambio de giro, de
“Establecimientos de Ensefianza Secundaria de Formacién General”
a “Servicios de Asistencia Técnica Pedagdgica”.

7. Certificado de Pertenencia Registro Publico de Personas o Entidades
Pedagdgicas y Técnicas de Apoyo - Ate, extendido por la Direccion
General del Ministerio de Educacidn.

8. Comprobante de pago por creacion de dominio a NIC Chile.

9. Factura por pago a NIC Chile.

10. Comprobante de pago a NIC Chile por Ingeduc, de 30 de Octubre
de 2013.

11. Documento del SII denominado Recepcién de Aviso de Modificacion
de Sucursales.

12. Solicitud de Marca Comercial, ante Ministerio de Economia, fechada
a 09 de Abril de 2014.

13. Fotocopia de RUT por ambas caras.

14. Certificado de Movimiento otorgado por Tesoreria General de la
Republica.

15. Certificado del SII, que acredita declaracion mensual y pago
simultaneo de Impuestos, el 12 de Junio de 2014.

16. Facturas extendidas por Ingeduc, desde la N°1 hasta la 12,
inclusive.
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Que a fojas 72 con fecha 17 de Julio 2014, dofa Maria Luisa Valdés
Steeves, abogado en representacion de Pontificia Universidad Catodlica De
Chile, como segunda solicitante y demandante interpone demanda arbitral de
asignacion de nombre de dominio, exponiendo sus argumentos y probanzas
para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio, los cuales
son, en sintesis:

a.

Su representada Pontificia Universidad Catdlica de Chile, fundada el 21
de junio de 1888, es una institucion privada financiada en parte con
aportes econdmicos del estado. Actualmente compuesta por 18
facultades acoge a mas de 21.000 estudiantes. Asimismo forman parte
de ella el Club Deportivo de la Universidad Catdlica, el Hospital Clinico,
el Canal de Television Canal 13, el Duoc-UC, la Federacién de
Estudiantes de la Universidad Catdlica y la Fundaciéon de Vida Rural,
creando en sus mas de 120 afios de vida una tradicidon de prestigio y
excelencia académica. Actualmente es una prestigiosa institucion
educacional de nivel superior, siendo ampliamente reconocida por su
nombre o sus siglas distintivas UC, hecho notorio y de publico
conocimiento.

Adjunta a modo de ejemplo 21 registros de marcas comerciales y 19
nombres de dominio, todos estructurados en base al signo UC, que
tiene por objeto distinguir e identificar una reconocida universidad en
Chile y diversos servicios asociados a la misma. Asi el nombre de
dominio en disputa incorpora integramente el signo UC, sigla de su
mandante e idéntico a sus marcas registradas, que le otorgan derechos
exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con dicho
nombre. La asociacion anterior, queda de manifiesto en fallo recaido
sobre nombre de dominio ucc.cl, dictado con fecha 6 de Octubre de
2011, por el juez arbitro sr. Christian Ernst Suarez, en el cual
establecié: "Que, ademés, es indudable que la marca “UC” es
renombrada y conocida por la generalidad del publico chileno, y es
precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha
expresion fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional; Que al
ser el dominio solicitado practicamente idéntico a la marca comercial
"UC” de propiedad del Segundo Solicitante, es posible que el nombre
de dominio en conflicto produciria errores y confusiones entre los
usuarios de Internet y los consumidores en general.”

Que su representada cuenta con una serie de marcas registradas y
nombres de dominio cuyo elemento diferenciador es la sigla UC,
generalmente precedida de otra expresién que distingue al servicio
entregado o que alude a alguna carrera, departamento u organizacion
de la “UC”". La adicidn de la expresion “INGED” no contribuye en nada a
distinguir el nombre de dominio en disputa de las actividades vy
servicios de la UC.

Que la funcidon basica de todo nombre de dominio es aquella
consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, funcién que no se estaria cumpliendo en caso de
otorgar el dominio disputado a la contraparte, teniendo en
consideracion que la expresiéon UC, asociada a la Universidad Catdlica,
goza de fama y notoriedad, correspondiendo asimismo a marcas
comerciales debidamente registradas. Si bien el nombre de dominio
incluye otras palabas, sélo adquieren significacion al estar
acompafiadas de la expresion UC, con lo cual se intenta comunicar que
se trata de “algo de la UC”, pero su mandante no ha otorgado la debida
autorizaciéon para ello, puesto que considera que el nombre de dominio
intentado en manos de terceros sera fuente de todo tipo de errores y
confusiones entre los usuarios de Internet. Lo anterior queda de
manifiesto al analizar la expresion “INGED” la cual no es una expresion
inmediatamente identificable, quizd referida a INGENIERIA, lo que
resulta mas confuso aun al ser la carrera de Ingenieria impartida por la
Pontificia Universidad Catdlica. Para acreditar sus dichos, cita fallo
sobre nombre de dominio abogadauc.cl, de fecha 30 de Junio de 2011,
que indica: "Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de
prudencia y equidad este sentenciador, basado en los antecedentes ya
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citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, dado

el conocimiento que existe en el mercado del acrénimo "UC", en

relacion al segundo solicitante, se afectaria la funcién de informacion a

los usuarios de la red, respecto de la procedencia de la actividad que se

pretenda prestar o difundir con el dominio en conflicto”.

Que asimismo, cita el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile,

indicando que, entre otros, el solicitante al momento de realizar su

inscripcion, no vulnere derechos validamente adquiridos por terceros.

Es asi como en sentencia recaida sobre nombre de dominio promain.cl,

se otorga el nombre de dominio a “(...)la parte que si ha acreditado

oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre
un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio
en disputa.”

Como antecedentes de derecho, y luego de describir la importancia de

los nombres de dominio y su funcion, sefiala como criterios aplicables

al conflicto entre otros, la Titularidad sobre marcas comerciales y su
relacion con los nombres de dominio, el Legitimo interés sobre el
nombre en disputa, Notoriedad del signo pedido, el Criterio de la

Identidad y uso efectivo en Internet del signo UC, los principios

contenidos en el Convenio de Paris, como asimismo lo dispuesto por

ICANN, OMPI y en ultimo término Nic Chile al respecto. Como

jurisprudencia relevante, indica fallos dictados sobre nombres de

dominio uc.cl, constructorciviluc.cl, ceuc.cl, meiuc.cl.

Que por lo anterior, solicita en definitiva resolver asignando el nombre

de dominio ingeduc.cl a su mandante, con expresa condenacion en

costas de la demandada. En un otrosi de su presentacion, acompafia
los siguientes documentos con citacién, no siendo objetados por la
contraria:

1. Copia de los certificados de registro marcario y nombres de dominio
individualizados en su presentacion.

2. Impresion del sitio Web www.uc.cl, en donde aparece abundante
informacidon acerca de los servicios de su mandante, acreditdndose
ademas el uso efectivo de la sigla UC para distinguirse en el
mercado en Internet.

3. Impresion del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece
resefia histérica de su mandante.

4. Impresion de la busqueda en Internet de la expresion UC en el
buscador de Internet Google, en la que se puede apreciar que todos
los resultados aluden a su mandante.

5. Impresion del sitio Web www.facebook.com, donde figura un sitio
oficial de su mandante.

6. Impresion del sitio Web www.emol.com en donde aparece una
noticia titulada “Facultad de derecho de la UC figura entre las 100
mejores del mundo” y que da cuenta del uso efectivo del signo UC
en la red global Internet.

7. Impresion del sitio web www.publimetro.cl en donde aparece una
noticia titulada “Universidad Catdlica lidera prestigioso ranking
internacional”, y que da cuenta tanto del prestigio y del uso efectivo
del signo UC para distinguir a su representada en internet.

8. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio ucc.cl.

9. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio
abogadauc.cl

10. Copia de fallos arbitrales recaidos sobre los nombres de dominio
uc.cl, constructorciviluc.cl, ceuc.cl, meiuc.cl, promain.cl,
viflasdelmaipo.cl.

Que a fojas 187 el apoderado de la parte demandada y primer solicitante,
interpone escrito ante este Tribunal, solicitando se tenga presente lo
siguiente:

a.

Que de los escritos de la contraria, se desprende que ésta pretende
apropiarse de cualquier dominio cuyo nombre termine en las letras UC,
en el particular descomponiendo la expresién INGEDUC en “INGED” y
“UC”, haciéndola aparecer como un invento cualquiera sin significacion
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alguna, lo que no es verdad. Es hecho de la causa que su representada
se llama “Ingenieria Educacional” y la descomposicién correcta es
“ING” y “EDUC”, lo que tiene evidente referencia a Ingenieria e
Ingenio, tal como dice el logo, y a Educacion o Educacional y no a “ucC”
o Universidad Catdlica.

Que existen muchos dominios que terminan en la expresion “EDUC”,
sin que la contraria haya intentado disputarselos, o si lo intenté perdio,
lo que no menciona. Acompana listado de 16 dominios con la expresion
“"EDUC"” de terceros, por lo que la contraria no puede pretender
autorizar el uso de la expresion “EDUC” que no le pertenece, ni puede
atribuirse su propiedad, dado que dicha expresion no puede ser
patrimonio exclusivo de nadie.

Que segun la descripcion del logo solicitado como marca INGEDUC,
indica que “ing, esta representado por un tipografia limpia y formal. La
palabra educ, esta representado por otra familia tipografica sobre un
fondo plano en Azul. El color anaranjado apoya el concepto de ingenio
o creatividad, aplicado a la palabra ingenieria da mayor fuerza al
concepto.” Con lo cual afirma que el logo de ingeduc.cl nada tiene que
ver con ninguno que pueda tener la Universidad Catdlica. Por ultimo,
indica que de nada sirve citar jurisprudencia en que aparezca
obteniendo el dominio la contraria, toda vez que cada caso tiene su
propio mérito.

Que en un otrosi de su presentacion principal, la solicitante acompania
al proceso, archivo y copia de solicitud de Marca en INAPI del Ministerio
de Economia, para Ingeduc., donde se contiene su logo y la descripcion
del mismo, el cual no fue impugnado por la contraparte.

Que con fecha 189, Maria Josefina Mora Arias, abogado en representacion
de la segunda solicitante, evacua el traslado conferido a la presentacion del
primer solicitante, exponiendo lo siguiente:

a.

b.

C.

d.

Que la contraparte se ha limitado a emitir declaraciones en relacion a la
historia y rubro de la “Sociedad Educacional Ingenieria Educacional
Ltda.” Sin embargo, no ha acreditado por qué le asistiria un mejor
derecho. Sustenta sus pretensiones en haber solicitado el dominio
primero y de buena fe, siendo que estamos ante un proceso de
oposicion en el cual se debe probar un mejor derecho respecto del
nombre de dominio y no la buena fe con que ha sido pedido, lo cual es
consistente con el Reglamento de Nic Chile. Asimismo, es cuestionable
dicha buena fe, dado que segun la jurisprudencia, la mala fe también
se configura cuando el solicitante supo o debié saber que estaba
intentando registrar a nombre propio una expresion respecto de la cual
existen derechos adquiridos por terceros.

Que de las propias declaraciones de la contraria se desprende que el
nombre de dominio solicitado serd usado en relacidon a los mismos
servicios impartidos por la UC, con lo cual existe un alto peligro de
confusién, ante los usuarios de Internet de asignarsele el dominio,
estando asimismo en contraposicion al espiritu de la normativa que
regula la propiedad industrial, al utilizar la sigla UC. A mayor
abundamiento, respecto a la aseveracion de la demandada en torno a
que su logo inscrito no tiene semejanza ni parecido alguno con los de
la Universidad Catolica, indica que de su examen, éste tiene separacion
en los segmentos “ING”, “ED” y “UC”, haciendo mas asociable dicho
logo con la sigla “uUC”,

Que es su mandante quien tiene un interés real, concreto y legitimo
respecto del nombre de dominio en disputa, lo que configura su mejor
derecho respecto al hombre de dominio pedido.

Que finalmente la contraparte tiene una concepcion errada del principio
first come, first served, ya que este tiene aplicacién Unicamente en
aquellos casos en que ninguna de las partes pueda acreditar un mejor
derecho, lo cual no resulta procedente en autos dado que su mandante
ha acompafiado abundante material probatorio y antecedentes para
fundar su posicion. El simple hecho de tener la calidad de primer
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solicitante y de invocar este principio, bajo ninglin punto de vista libera
a la contraria de la carga de acreditar su mejor derecho sobre el
dominio en disputa.

Que a fojas 193, atendiendo al mérito de autos, las pruebas y argumentos
presentados por los solicitantes, y al no existir diligencias pendientes, este
Tribunal con fecha 4 de Agosto de 2014 cité a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral versa respecto a la
asignacion del nombre de dominio ingeduc.cl, ante lo cual ambos solicitantes
deben acompafiar sus argumentos y pruebas para demostrar su mejor
derecho ante el nombre de dominio disputado. Ambos al momento de realizar
su solicitud de inscripcion, han aceptado de forma voluntaria someterse a este
procedimiento, segun lo dispuesto en los articulos 6° seccidon segunda, en
relaciéon a los articulos 12° y 4° Transitorio del Reglamento de Nic Chile
vigente al momento de los hechos que dan sustento a este conflicto.

SEGUNDO: Que conforme a lo dispuesto en el Acta de conciliacion y
fijacion de bases de procedimiento, el que rola en el expediente y fijada de
comUn acuerdo con las partes, este Tribunal ha recepcionado la prueba
rendida por los solicitantes, la cual ha sido acompafiada en tiempo y forma,
por lo que sera tenido en consideracion su valor probatorio conforme a las
normas vigentes.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante comparece
Pontificia Universidad Catodlica, quien indica ser una institucién privada
educacional creada en 1888, siendo actualmente una de las mas importantes
del pais, ampliamente reconocida por sus siglas UC, las cuales se han
plasmado a su vez en una familia de marcas comerciales y nombres de
dominio que le otorgan la debida protecciéon a dicho signo. Que el primer
solicitante no tiene relacién alguna ni autorizaciéon para utilizar la sigla UC,
dado que la agregaciéon de la palabra “INGED” no otorga suficiente
diferenciacion respecto a la sigla UC de su propiedad. Que asimismo del
examen del logo de la contraparte, se encuentra dividido en "ING” “ED" y “UC"”
con lo cual queda de manifiesto el error y confusidn que se producird de
otorgarsele el dominio a la contraria. Por ultimo, indica que existe una
violacién al articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, al vulnerar derechos
validamente adquiridos por terceros, en este caso los que provienen de las
marcas comerciales antes mencionadas.

CUARTO: Que ante este Tribunal comparece debidamente
representada Sociedad Educacional Ingenieria Educacional Limitada, Ingeduc
Ltda., quien como primer solicitante y demandada de autos, presenta sus
argumentos invocando un mejor derecho a su favor. En sintesis, expone que
dicha sociedad se constituyo en el afio 2008, siendo su razoén social “Ingenieria
Educacional Limitada” o “Ingeduc Ltda.”. Su objeto estatutario es la creacidn,
explotacion y mantencion de establecimientos educacionales, el cual fue
cambiado en el afio 2013 incorporando servicios de Asistencia Técnica
Pedagdgica, promocionandose a su vez en la region del Bio Bio bajo el nombre
Ingeduc. Dicha expresién es el nombre abreviado de “ingenieria educacional”,
relativo a la calidad de Ingeniero y Magister en Educacion del representante
legal de la sociedad. Asimismo, la palabra Ingeduc se descompone en “ING" y
“"EDUC"” y no en “inged” y “uc” como pretende hacer creer la contraparte. Que
existen asimismo terceros que utilizan la expresion “educ” libremente, sin que
el demandante haya realizado gestién alguna en el particular, dado que no
tiene la propiedad de dicha palabra. Que se ha solicitado la inscripcion del logo
de la sociedad, el cual no guarda relacion alguna respecto a los signos de la
contraparte. Que por ultimo, la demandante es conocida como PUC y no como
UC, lo que le resta motivacion.
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QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el 14 del
Reglamento de Nic Chile vigente a la fecha de la traba de la litis, "Serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion 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”. Dado que el segundo solicitante ha expresado que existe
vulneracion a sus derechos adquiridos, se hard un analisis de este punto en
particular, sin perjuicio de que este Tribunal establece al tenor de los
antecedentes invocados, que no se vislumbra contradiccion entre las
solicitudes competitivas y las normas vigente sobre abusos de publicidad, ni
tampoco infraccidn a los principios de competencia leal y ética mercantil.

SEXTO: Que este Tribunal establece que dentro de las obligaciones que
todo solicitante debe tener presente al momento de solicitar un nombre de
dominio, especial interés se encuentra en la proteccidon a derechos adquiridos
por terceros, los cuales en el caso de autos, es el segundo solicitante quien los
estima vulnerados, dado que se estarian perjudicando aquéllos que emanan
de sus marcas comerciales. En primer lugar, se establece que las marcas
comerciales acompafiadas gozan de la proteccion del art. 19 No. 25 de la
Constitucién Politica de la Republica, el Cédigo Civil en sus articulos 582 y
584, el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, vy la
Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, todas normas vigentes en nuestro
ordenamiento.

SEPTIMO: Que el derecho de propiedad industrial establece que la
proteccidn que otorga a las marcas comerciales se encuentra circunscrita entre
otros, a la clase o clases para las cuales fueron otorgadas, con lo cual se
estimula la competencia en el mercado, permitiendo que otros actores utilicen
ciertas denominaciones, simbolos, etc., en clasificadores distintos al de quien
detenta dicha marca. Sin embargo, en algunos casos sucede que la expresiéon
goza de reconocimiento y notoriedad tales que la ley establece una excepcion
al principio de especialidad marcaria sefialado anteriormente, y le otorga una
proteccidn frente a terceros que indebidamente pretendan hacer uso de él.

OCTAVO: Que de los antecedentes acompafiados por el segundo
solicitante, queda establecido que tiene protegida la expresion “UC” como
marca comercial y nombre de dominio, y que asimismo es conocida y hace un
uso extensivo de ella, siendo el acréonimo de “Universidad Catdlica”. Dicha
expresion en el pais goza de fama y notoriedad tales, que es imposible
desconocer su existencia y su ligazén a dicha casa de estudios, existente
desde el afio 1888.

NOVENO: Que sin perjuicio de lo anterior, este sentenciador,
realizando un andlisis de la expresion en disputa, esto es, “Ingeduc”, se
desprende que ésta se encuentra formada a su vez por las expresiones “ING”,
de ‘“ingenieria”, y “EDUC”, referente a “educacion” o similares, ambas
expresiones de uso comun. Ello se encuentra conforme a lo sostenido por el
primer solicitante en sus escritos, especificamente en la prueba acomparada
consistente en “archivo y Copia de solicitud de Marca en INAPI del Ministerio
de Economia, para Ingeduc., donde se contiene su logo y la descripcion del
mismo.”. Asi, del examen de éste, este Tribunal considera arbitraria vy
engafiosa la apreciacion que realiza la segunda solicitante, en relaciéon a que la
expresion se descompondria en “ING” “ED” y “UC”, con lo cual no existe una
utilizacién del término “UC” por separado, dado que no existen elementos de
juicio suficientes para estimar que se estd haciendo alusidon a la casa de
estudios demandante.

DECIMO: Que el hecho de que ambos solicitantes se dedican al ambito
educacional, sélo los legitimaria para utilizar la expresion “educacion” y sus
derivadas, tal como lo realiza el primer solicitante, toda vez que ella es parte
de su razoén social, motivo por el cual utiliza un derivado de ella, esto es
“EDUC”, teniendo en consideracion que el primer solicitante basa sus
pretensiones precisamente en que la expresion “INGEDUC” es la abreviatura
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de “Ingenieria Educacional”, lo que se corresponde tanto a su razén social y
los servicios que presta, como por la calidad de Ingeniero y Magister en
Educacion que detenta su representante legal. Distinta es la situacion del
segundo solicitante, que sélo ha demostrado tener derechos sobre la
expresion “UC”, la cual si bien es componente de ingeduc.cl, no es posible
entenderla dentro del nombre de dominio pedido como un elemento distinto al
conjunto, ni menos que haga referencia a la demandante, con lo cual no se
configura el riesgo de error y confusidon ante el publico consumidor y de
Internet. Todo lo anterior, sin perjuicio que este Tribunal no esta llamado a
revisar a fondo el otorgamiento o no de una marca comercial por lo que no se
pronunciara respecto a ello, sino tan solo tiene en consideracion las normas
del derecho de Propiedad Industrial, las cuales ilustran la normativa referente
a los Nombres de Dominio, conforme al cual no es posible determinar ni la
vulneracion a derechos adquiridos, como tampoco el pretendido riesgo de
error y confusion al que alude la demandante, por lo que dicha alegaciéon se
desechara en la especie.

DECIMO PRIMER: Que conforme lo anterior, este Tribunal establece
gue el primer solicitante, al momento de realizar su solicitud de inscripcidén del
nombre de dominio ingeduc.cl, ha respetado lo dispuesto en el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile, en el sentido del respeto debido a las normas sobre
abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, como
derechos validamente adquiridos por terceros.

DECIMO SEGUNDO: Que el primer solicitante indica ademds haber
realizado su solicitud de nombre de dominio con anterioridad a la del segundo
solicitante, cuestion que en doctrina significa la procedencia del principio “first
come, first served”, el cual deriva del aforismo juridico “prior in tempore,
potior in iure”. Que este Tribunal entiende que en el particular, ninguno de los
solicitantes ha logrado probar un mejor derecho respecto a los esgrimidos por
la contraria, por lo cual es procedente la aplicacién de este principio, conforme
a lo que la jurisprudencia y doctrina ha sefialado reiteradamente.

DECIMO TERCER: Que entonces, este Tribunal concluye que es el
primer solicitante quien merece proteccion en relacion a su solicitud del
nombre de dominio ingeduc.cl, de cuya expresion principal hace uso en su
razon social y ante el publico consumidor, sin animo evidente de defraudar o
lesionar derechos de terceros tal como fluye no soélo de los antecedentes
acompafiados, sino que también por criterios de justicia y equidad que
permiten a este Tribunal arribar a dicha conclusién, en desmedro de las
alegaciones efectuadas por la demandante. Sin perjuicio de lo anterior, se
hace presente a las partes que se deja expresamente a salvo los demas
derechos que les puedan asistir, y que deberan -si asi lo estiman- hacer valer
ante los 6rganos y en las oportunidades correspondientes.

DECIMO CUARTO: Que este sentenciador, pronuncidndose respecto de
la condena en costas solicitada por el segundo solicitante, no hara lugar a ella
en virtud de lo dispuesto en el articulo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic
Chile en relacién al articulo 144 del Cdédigo de Procedimiento Civil y demas
normas aplicables, por estimarlo improcedente.

DECIMO QUINTO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para
arribar a la conclusién antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales,
doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando asimismo una
aplicacion extensiva no sélo de lo dispuesto en el articulo 14 y demas normas
del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, sino que se ha
hecho un acabado analisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y
equidad propios de las resoluciones de un arbitro arbitrador, todo ello
conforme a las normas expresadas en el Acta de fijacion de bases de
procedimiento, y en subsidio las de los articulo 636 y siguientes del Cddigo de
Procedimiento Civil.
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Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio ingeduc.cl al primer solicitante,
Ingenieria Educacional Limitada.

Que no se condena en costas al primer solicitante, por improcedente.

Notifiquese la presente resolucidon a las partes via carta certificada vy
ademas por correo electronico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic
Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealpa Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Resolvio dofia Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy
Marchant Pozo y dofia Loreto Véjar Villalobos.
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