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San�ago, 11 de noviembre de 2011.
 
 
I‐. PARTE EXPOSITIVA
 
 
I.1.‐ Cons�tución del arbitraje.
 
Que por oficio OF N° 12391 NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el
conflicto por asignación del nombre de dominio “ingenieriasantotomas.cl”, designación que acepté y
que fuera no�ficada a las partes y a NIC Chile por carta cer�ficada.
 
I.2.‐ Partes del arbitraje.
 
Son  partes  en  este  juicio  JOSÉ  ENRIQUE  IGNACIO  HERNÁNDEZ SOTOMAYOR,  RUT  N°  8.395.229‐6,
domiciliado para estos efectos en calle Camino Otoñal Oriente 5608, comuna de Peñalolén, ciudad de
San�ago, correos electrónicos jihernandezs@vtr.net y gerencia@viared.cl,  como Primer Solicitante, y
SANTO TOMÁS S.A.,  RUT N° 96.775.810‐8, representado por Estudio Jurídico  Alessandri  y Cía. Ltda.,
ambos domiciliados para estos efectos en calle El Regidor N° 66, piso 10, comuna de Las Condes, ciudad
de  San�ago,  correos  electrónicos  dominios@alessandri.cl,  dominiosalessandri@tecnolex.cl;
mmunoz@alessandri.cl y jia@jia.cl, como Segundo Solicitante.
 
I.3.‐ Objeto del arbitraje.
 
El  objeto  del  arbitraje  es resolver la  inscripción  del  nombre de  dominio  “ingenieriasantotomas.cl”,
suscitado entre las partes antes individualizadas.
 
I.4.‐ Procedimiento.
 
A fojas 7 y siguientes de autos, se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se
acordó  regirían  la  tramitación  de  esta  instancia  arbitral.  Dichas  normas  fueron  acordadas  con  la
asistencia de ambos solicitantes.
 
I.5.‐ Período de Planteamientos.
 
I.5.1.‐ Planteamientos del Primer Solicitante.
 
(i)  El  Primer  Solicitante  expone  que  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCIÓN  JOSÉ  IGNACIO  HERNÁNDEZ
SOTOMAYOR E.I.R.L. es una en�dad empresarial registrada el año 2009, a la cual se le permite u�lizar el
nombre de fantasía “INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SANTO TOMAS E.I.R.L.”, siendo el objeto social de
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esta empresa las ac�vidades de preparación del terreno, excavaciones y movimientos de �erra, y otras
ac�vidades que se detallan a fojas 80 de autos. Expone además que ha solicitado el registro del nombre
de  dominio  en  disputa  en  calidad  de  representante  legal  de  la  empresa  individualizada
precedentemente.
 
(ii) El Primer Solicitante expone que la empresa individual INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN JOSÉ IGNACIO
HERNÁNDEZ SOTOMAYOR E.I.R.L.  inició sus ac�vidades tributarias en enero de 2010 con un giro  de
construcción de obras menores y servicios de ingeniería.
 
(iii) A fojas 82 de autos, alega que el nombre de fantasía asociado a INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN JOSÉ
IGNACIO  HERNÁNDEZ  SOTOMAYOR  E.I.R.L.,  a  saber,  INGENIERÍA  Y  CONSTRUCCIÓN  SANTO  TOMAS
E.I.R.L, es una creación de don José Enrique Ignacio Hernández Sotomayor, basada, por una parte, en
una tradición familiar consistente en nombrar con el apela�vo “Tomás” a los primogénitos varones de
su núcleo familiar y, además, dadas las relaciones afec�vas del  solicitante con su abuelo, Po e hijo,
todos de nombre “Tomás” (en relación a este punto el solicitante adjuntó cer�ficado de nacimiento de
los  parientes  individualizados)  y,  por  otra,  en  su  observancia  de  la  fe  católica  y  admiración  del
pensamiento y doctrina de Tomás de Aquino en su calidad de Santo.
 
(iv) Señala además el Primer Solicitante que, pudiendo u�lizar la denominación empresarial de fantasía
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SANTO TOMAS E.I.R.L.,  desarrolló el  logo “SANTO TOMAS INGENIERIA
CONSTRUCCION”, en base al cual ha creado diversos nexos comerciales en el rubro y que asegura haber
u�lizado  tanto  en  licitaciones  públicas  como  en  la  confección  de  presupuestos  de  obras  y  sus
correspondientes  trabajos a  diferentes empresas  y  par�culares.  Agrega  que  dichos trabajos  fueron
facturados a nombre de INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ SOTOMAYOR E.I.R.L.
 
(v) A fojas 82 señala el Primer Solicitante que desde inicios del año 2010 opera con la denominación
“ingenieriasantotomas.cl”, a través de la cual IGNACIO HERNÁNDEZ SOTOMAYOR E.I.R.L. ha generado
diversos  nexos y  vínculos  comerciales  con  actuales  y  potenciales  clientes,  razón  por  la  cual  dicha
empresa se vería perjudicada al ser privada del derecho a u�lizar tal denominación.
 
(vi) Por úl�mo, señala el Primer Solicitante que don JOSÉ ENRIQUE IGNACIO HERNÁNDEZ SOTOMAYOR
actualmente  posee  el  �tulo  profesional  de  Ingeniero  Civil  en  Obras  Públicas  (Ptulo  cuya  copia
acompaña  en  autos),  hecho  que  le  otorgaría  la  facultad  necesaria  para  llevar a  cabo  los  servicios
comprendidos por el giro de la empresa y descritos por la razón social de la empresa, cuyo nombre de
fantasía, como ya fue señalado, hace referencia al término “Santo Tomás”.
 
 
I.5.2.‐ Planteamientos del Segundo Solicitante.
 
(i) Expone el Segundo Solicitante que SANTO TOMAS S.A. es una en�dad empresarial de renombre y
relevancia  a  nivel  nacional,  que ofrece principalmente servicios de educación  tanto superior como
técnica, ya sea a través de su principal  marca comercial  SANTO TOMAS, como asimismo a través de
numerosas marcas comerciales que con�enen como elemento la misma denominación, teniendo un
legí�mo derecho sobre la expresión SANTO TOMAS en base al nombre comercial de dicha empresa, al
ser un holding de ins�tuciones educacionales que imparten la carrera de ingeniería, a  su �tularidad
sobre una familia de marcas SANTO TOMAS y a su �tularidad sobre nombres de dominio que incluyen
dicha denominación.
 
(ii)  El  Segundo Solicitante expone que SANTO TOMAS S.A. ‐inicialmente formada como Corporación
Santo  Tomás‐  se  creó  en  1975  y  cons�tuiría  la  sociedad  matriz  de  un  holding  de  diversos
establecimientos educacionales. Dichos establecimientos de educación escolar, técnica, profesional y
universitaria, en su conjunto, imparten más de 70 carreras (entre las cuales se encuentra ingeniería y
sus diversas ramas) en 19 sedes a nivel nacional. En virtud de lo anterior es que el Segundo Solicitante
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busca  evitar  se  produzca  confusión,  mediante  el  otorgamiento  del  dominio  solicitado  al  Primer
Solicitante, respecto a la carrera de Ingeniería que imparte o, asimismo, cualquier otro �po de rubro o
información que pudiese aparecer en el si�o web.
 
(iii) El  Segundo Solicitante además expone que la expresión “Ingeniería Santo Tomás” es usualmente
iden�ficada  con  la  procedencia  empresarial  de  SANTO  TOMAS  S.A.,  toda  vez  que,  inclusive  en  el
buscador Google.cl, dicha denominación arroja como resultado diversos links asociados con la carrera
impar�da por la en�dad educacional.
 
(iv) A fojas 16 de autos,  el  Segundo Solicitante expone que ha  registrado vastamente la  familia  de
marcas SANTO TOMAS ante el entonces Departamento de Propiedad Industrial, para dis�nguir diversos
productos y servicios rela�vos a su giro. Es así  que señala ser �tular de los Registros N° 560.581, N°
560.592,  N°  560.591,  N°  696.676,  N°  695.178,  N°  694.291,  N°  698.841,  N°  730.635,  N°  774.048,  N°
643.200 y N° 807.975 para dis�nguir servicios de la clase 41; N° 563.844 para dis�nguir servicios de la
clase 38; 565.100 para dis�nguir servicios de la clase 42; N° 695.177 para dis�nguir productos de la clase
16; N° 814.421 para dis�nguir productos de la clase 9 y N° 567.394 y N° 793.020 para dis�nguir servicios
de la clase 35, registros que corresponden a las marcas SANTO TOMAS, SELLO SANTO TOMAS, SANTO
TOMAS CENTRO DE FORMACION TECNICA, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS y COLEGIO SANTO TOMAS. Los
registros citados,  alega  el  Segundo  Solicitante,  cons�tuyen  una  familia  de  marcas asociadas por el
público  consumidor  a  un  mismo  origen  empresarial,  debido  al  elemento  común  de  los  registros
correspondientes  a  la  familia  marcaria  señalada,  a  saber,  “Santo  Tomás”  y,  que  mediante  dichos
registros, ha comercializado el Segundo Solicitante sus productos y ofrecido sus servicios desde el año
1989, lo cual quedaría en evidencia por la vasta publicidad que otorgan los medios comunicacionales al
ente educacional en comento.
 
(v)  Asimismo,  señala  el  Segundo  Solicitante  que es �tular de  numerosos nombres de dominio  que
con�enen  la  expresión  “Santo  Tomás”,  tales  como  “santotomas.cl”,  “universidadsantotomas.cl”,
santotomas‐psu.cl”, “santotomas‐sies.cl”, “turismosantotomas.cl”, entre otros que cita  a  fojas 18.  Lo
anterior cobraría relevancia toda vez que los nombres de dominio serían asociados a una determinada
empresa, a saber, SANTO TOMAS S.A., empresa a la  que inevitablemente se asociaría  el  nombre de
dominio solicitado, ingenieriassaniotomas.cl.
 
(vi) Expone el  Segundo Solicitante que el  nombre de dominio  cuya  asignación se disputa  en  autos
corresponde a una carrera que es impar�da actualmente por las diversas ins�tuciones educacionales
que forman parte de SANTO TOMAS S.A.,  por lo  que, de asignarse el  nombre de dominio al  Primer
Solicitante, los usuarios de Internet ingresarían al  si�o web ingenieriasantotomas.cl  en búsqueda de
información  rela�va  a  las  carreras  de  ingeniería  impar�das,  obteniendo  información  dis�nta  a  la
requerida y buscada.
 
(vii)  Señala  que  SANTO  TOMAS  S.A.  �ene  un  mejor  derecho  sobre  el  nombre  de  dominio
ingenieriasantotomas.cl atendido a que la expresión relevante del mismo lo cons�tuye precisamente su
nombre comercial  y las marcas de las que es �tular, siendo la palabra “ingeniería” asociada a él  en
cuanto se trata de una carrera que imparte. Adicionalmente, indica tener un derecho cons�tuido con
anterioridad a aquel que alega tener el Primer Solicitante, por cuanto u�liza el nombre SANTO TOMAS
desde hace 35 años.
 
(viii) Por úl�mo, el Segundo Solicitante cita jurisprudencia emanada del conflicto sobre asignación del
nombre de dominio turismosantotomas.cl, el cual fue solicitado por un par�cular y asignado a SANTO
TOMAS  S.A.  bajo  la  consideración  de  que  la  denominación  SANTO  TOMAS  se  iden�fica  a  los
establecimientos educacionales de los que es �tular, en los cuales se imparte la carrera de turismo.
 
 
I.6 Etapa de respuestas.‐
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I.6.1 Respuestas del Primer Solicitante.
 
(i)  Expone el  Primer Solicitante que, en  mérito a  los antecedentes contenidos en  autos,  quedan de
manifiesto los diferentes rubros y giros de las empresas interesadas en la asignación del dominio en
disputa. Lo anterior, toda vez que SANTO TOMAS S.A. comprende servicios educacionales, mientras que
INGENIERIA  Y  CONSTRUCCIÓN  JOSÉ  IGNACIO  HERNÁNDEZ  SOTOMAYOR  E.I.R.L.  ofrece  servicios  de
ingeniería y construcción.
 
(ii) Expone también el  Primer Solicitante que los resultados obtenidos por el  buscador Google.cl,  al
ingresar la denominación “Ingeniería Santo Tomás”, no conforman una mera coincidencia, toda vez que
el buscador citado ofrece un servicio remunerado mediante el cual los diversos �tulares de nombres de
dominio  pueden  pagar  por  incluir  los  dominios  de  su  propiedad  entre  los  primeros  resultados.
Adicionalmente, expone el Solicitante que dichos resultados son adicionalmente determinados en base
a  un  modelo  matemá�co  que  define  la  importancia  de  los  si�os  web  en  relación  a  las  palabras
ingresadas. Dicha importancia crecería en función de los diversos enlaces relacionados a la página web
arrojada como resultado y, en consecuencia, es por dicho mo�vo que al ingresar la expresión objeto de
la  disputa  de dominio en el  buscador aparezcan mayoritariamente páginas web asociadas a  SANTO
TOMAS S.A.
 
(iii) A mayor abundamiento, señala el  Primer Solicitante que los usuarios realizan sus búsquedas en
relación al rubro comercial y no el nombre de la empresa, mo�vo por el cual, los usuarios que efectúen
la búsqueda señalada precedentemente no serán inducidos a confusión alguna, toda vez que en un
principio su búsqueda será acotada a los servicios ofrecidos por un determinado caso, sea académico o
rela�vo  a  los servicios de construcción  ofrecidos por la  empresa  del  Primer Solicitante.  Lo  anterior
quedaría en evidencia  toda vez que, según el  Solicitante, al  efectuar una búsqueda de la  expresión
“empresas de ingeniería” en el mismo servidor, a saber, Google.cl,  no se arrojan como resultados las
páginas web relacionadas a la en�dad educacional SANTO TOMAS S.A.
 
(iv) En relación al punto anterior, el Primer Solicitante expone que en caso de asignársele el dominio en
disputa, aquel  usuario que busque información respecto a  servicios de ingeniería  y construcción, al
ingresar  a  la  página  “ingenieriasantotomas.cl”  encontrará  precisamente  eso,  a  saber,  información
relacionada  con proyectos de ingeniería  de la  empresa, obras en construcción, datos de contacto y
no�cias.
 
(v) A fojas 129 de autos, el Primer Solicitante declara que los usuarios que busquen obtener información
respecto  a  la  carrera  de ingeniería  impar�da  por SANTO TOMAS S.A.  ingresarán  a  las páginas web
per�nentes a través de la página o portal web principal de la ins�tución educacional. Es�ma el Primer
Solicitante esto quedaría en evidencia toda vez que la mayoría de casas de estudio que imparten dicha
carrera publican la información respec�va mediante sus páginas web principales.
 
(vi) Finalmente, expone el Primer Solicitante que SANTO TOMAS S.A. es asociada por los usuarios con
las denominaciones “UST” o “Universidad Santo Tomás” y no “Ingeniería Santo Tomás”, mo�vo por el
cual  no se prestaría  la  asignación  del  dominio  en  disputa  para  confusión  entre la  universidad y  la
empresa constructora.
 
I.6.2 Respuestas del Segundo Solicitante.
 
(i) Reitera en esta presentación el Segundo Solicitante que la empresa SANTO TOMAS S.A. cons�tuye un
sistema  educacional  con  presencia  nacional  hace  más  de  35  años.  Declara  el  Solicitante  que  la
exposición del público a la empresa citada durante más de tres décadas cons�tuye razón suficiente para
es�mar que los consumidores y usuarios de internet iden�fican la expresión “Ingeniería Santo Tomás”
con la en�dad educacional.
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(ii)  Expone también el  Segundo Solicitante que tanto la  Universidad Santo Tomás como el  Ins�tuto
Profesional  del  mismo  nombre  imparten  la  carrera  de  ingeniería  y  gozan  de  un  mayor pres�gio  y
trayectoria que la empresa de construcción que actúa como Primer Solicitante. Lo anterior, toda vez
que  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCIÓN  JOSÉ  IGNACIO  HERNÁNDEZ SOTOMAYOR E.I.R.L.  ha  u�lizado  la
denominación  “Santo  Tomás  Ingeniería  y  Construcción”  durante  un  año  y,  consecuentemente,  no
exis�rían antecedentes suficientes para acreditar la exposición de los consumidores a una trayectoria
larga y contundente.
 
(iii) A fojas 128 de autos, expone el  Segundo Solicitante los antecedentes históricos de la carrera de
ingeniería impar�da por la Universidad Santo Tomás. A este respecto, señala el Solicitante que el año
1987  se  comienza  a  impar�r  la  carrera  de  ingeniería  de  ejecución  en  la  sede  educacional  de
Antofagasta. Dos años después se comienzan a impar�r las carreras de ingeniería comercial y forestal
hasta  incluir  en  su  catálogo  doce  carreras  de  ingeniería.  En  consecuencia,  luego  de  24  años  de
posicionamiento  en  el  mercado,  la  expresión  “Ingeniería  Santo  Tomás”  se  vería  iden�ficada  con  el
holding SANTO TOMAS S.A.
 
(iv)  Por úl�mo, el  Segundo Solicitante  expone que ha  de tenerse en  consideración,  en  mérito  a  lo
establecido en el Reglamento del NIC, la causal de revocación de un nombre de dominio que se forma
en casos en que el dominio en su inscripción sea abusiva, o que haya sido realizada de mala fe. Entre los
requisitos cons�tuyentes de dicha  causal,  cabe recalcar el  supuesto que señala  que “el  nombre de
dominio que sea idén�co o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que
�ene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido” cons�tuiría mo�vo
de revocación.  Respecto a  este  punto,  el  Segundo  Solicitante establece que SANTO TOMAS S.A.  es
actualmente  conocido  en  el  mercado  y  por  los  usuarios  de  Internet  como  “SANTO  TOMAS”  y,
adicionalmente,  con  la  denominación  “Ingeniería  Santo  Tomás”,  puesto  que  conforma  una  carrera
impar�da a través de la universidad o ins�tuto profesional del mismo nombre. Lo anterior, sumado al
hecho que actualmente SANTO TOMAS S.A. es �tular de diversos registros marcarios que incluyen el
segmento “Santo Tomás”, es que se presenta el requisito antes señalado, si  bien no procede para la
revocación de un dominio, cons�tuiría causal análoga para el rechazo del mismo. 
 
 
II. PARTE CONSIDERATIVA.
 
II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes
consideraciones.
 
II.2.  En  atención  a  que  los  documentos que  constan  en  autos  resultan  suficientes  para  formar  la
convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a
prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sen�do a fojas 7  de autos.
 
II.3. Que conforme a la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio
.CL”  (en  adelante  la  “Reglamentación”),  y  a  lo  que  se  dispone  en  el  contrato  suscrito  entre  los
solicitantes y NIC Chile, la  competencia de este tribunal  se circunscribe a  la  resolución del  conflicto
suscitado por las solicitudes compe��vas respecto del nombre de dominio “ingenieriasantotomas.cl”.
Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningún caso, alcanzará las materias que hayan
sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.
 
II.4. Que en el  caso de autos tanto el  Primer como el  Segundo Solicitantes han acreditado tener un
interés legí�mo sobre el nombre de dominio cuya asignación se disputa, ingenieriasantotomas.cl. En
este sen�do, el Primer Solicitante ha acreditado prestar servicios de ingeniería y construcción a través
de la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSE IGNACIO HERNANDEZ SOTOMAYOR E.I.R.L., la  que
puede usar también el nombre de fantasía INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTO TOMAS E.I.R.L., y de
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hecho lo ha usado según ha sido verificado a par�r de los documentos que han sido acompañados por
el Primer Solicitante. Por su parte, el  Segundo Solicitante ha acreditado ser una empresa que presta
servicios educacionales de dis�ntos niveles en varias ciudades del  país, siendo una empresa que ha
adquirido  renombre en  el  mercado  nacional  y  constando  en  autos que imparte  varias carreras de
ingeniería.
 
II.5. Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL,  rige de manera general el
principio “first come, first served”.
 
II.6. Sin embargo, el  uso comercial  de los nombres de dominio, unido a  la  imposibilidad técnica  de
dis�nguir entre dos nombres de dominio idén�cos, hace necesario considerar, en la asignación de un
nombre de dominio en disputa, la legi�midad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto
sobre una base dis�nta al citado principio.
 
II.7.  Que,  al  efecto,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  arPculo  14  de  la  “Reglamentación  para  el
funcionamiento del  Registro  de Nombres de dominio .CL” (en  adelante la  “Reglamentación”), en  la
solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la  competencia  leal  y de la é�ca mercan�l, como asimismo,
derechos  válidamente  adquiridos  por  terceros,  siendo  de  responsabilidad  del  solicitante  dar
cumplimiento a estas normas.
 
II.8.  Sin  perjuicio  de lo  expuesto  anteriormente,  aún siendo el  principio  “first  come, first  served” el
principio dominante en materia de asignación de nombres de dominio, no es un principio absoluto en
la  asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a  las consideraciones
contenidas en el arPculo 14 de la Reglamentación.
 
II.9. En este sen�do, y si bien ambas partes han acreditado tener un legí�mo interés en la asignación del
nombre de dominio en disputa, se debe atender a los derechos legí�mamente adquiridos en forma
previa por el  Segundo Solicitante sobre la expresión SANTO TOMAS y, debido precisamente al  rubro
educacional  en  el  que desarrolla  sus ac�vidades y  a  que una  de las carreras que imparte  es la  de
Ingeniería, sobre la expresión INGENIERIA SANTO TOMAS.
 
II.10.  A  fin  de acreditar su  mejor derecho  sobre  el  nombre de dominio  ingenieriasantotomas.cl,  el
Segundo Solicitante acompañó a autos los antecedentes rela�vos a las numerosas marcas comerciales
de  las  que  es �tular  y  que  con�enen  la  expresión  SANTO  TOMAS,  entre  las cuales  se  encuentran
UNIVERSIDAD  SANTO  TOMAS,  COLEGIO  SANTO  TOMAS  y  SANTO  TOMAS  CENTRO  DE  FORMACION
TECNICA, siendo marcas que no solo incluyen parte esencial del nombre de dominio solicitado sino que
indican los servicios educacionales que presta el Segundo Solicitante a través de sus marcas. Asimismo,
ha acompañado documentos rela�vos a los nombres de dominio de los que es �tular, y que incluyen la
expresión SANTO TOMAS, además de antecedentes rela�vos a las numerosas carreras de Ingeniería que
imparte en sus centros educacionales.
 
II.11. A par�r de los antecedentes que han sido puestos  a disposición de este Tribunal por parte del
Segundo Solicitante es posible concluir que a éste le asiste un mejor derecho sobre la expresión SANTO
TOMAS  y,  habiéndose  acreditado  que  la  carrera  de  ingeniería  es  ampliamente  impar�da  por  las
ins�tuciones de propiedad de SANTO TOMAS S.A., resulta presumible que los consumidores, al ingresar
al si�o web ingenieriasantotomas.cl, lo harán bajo la creencia de que se trata de una página web donde
se con�ene información rela�va  a  las carreras de Ingeniería  del  Segundo  Solicitante,  haciendo  una
asociación automá�ca y directa entre el nombre de dominio en cues�ón y la procedencia empresarial
de SANTO TOMAS S.A..
 
 II.12.  Que,  si  bien  el  Primer Solicitante  acierta  al  señalar que el  rubro al  que se dedica,  al  prestar
servicios de ingeniería y construcción, es dis�nto a los servicios de carácter educacional que presta el
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Segundo  Solicitante,  no  es  posible  desatender a  los  derechos previamente  adquiridos  por  SANTO
TOMAS S.A. sobre la marca SANTO TOMAS, la que, unida a una expresión tal como INGENIERIA, que
corresponde a  una  de las carreras que imparte,  devienen  en  la  imposibilidad  de asignar al  Primer
Solicitante el nombre de dominio cuya �tularidad se disputa, por cuanto es razonable sostener que el
público  ciber‐navegante,  al  ingresar  a  la  página  web  ingenieriasantotomas.cl,  esperará  encontrar
contenido rela�vo a esta carrera, impar�da por alguna de las ins�tuciones educacionales de las que el
Segundo Solicitante es �tular, por lo que corresponde en este caso velar no sólo porque los derechos
adquiridos por el Segundo Solicitante en forma previa permanezcan inalterados, sino que también por
el público consumidor, al  cual debe evitarse confundir mediante indicaciones ya sea de procedencia
empresarial o de naturaleza de servicios que puedan desviarlos de la información que originalmente
buscan.
 

II.13. A mayor abundamiento, es preciso tener en consideración que, si bien las ac�vidades del Primer
Solicitante dicen relación con el desarrollo de ac�vidades de ingeniería y construcción, al menos una de
las marcas registradas por el Segundo Solicitante ante el Ins�tuto Nacional de Propiedad Industrial se
ex�ende a  servicios de esta  índole, al  encontrarse registrada la  marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
desde el año 2000, bajo el registro número 891.092, que dis�ngue, entre otros, servicios de consultoría
y asesoría de ingeniería y estudio de proyectos técnicos, de la clase 42. Atendido lo anterior, es posible
concluir  que  la  asignación  del  nombre  de  dominio  en  disputa  al  Primer  Solicitante  infringirá  los
derechos de los cuales es legí�mo �tular SANTO TOMAS S.A.
 

II.14. En consecuencia, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal  ha
es�mado  que  al  Segundo  Solicitante  le  asiste  un  mejor  derecho  en  la  asignación  del  nombre  de
dominio ingenieriasantotomas.cl, dado que la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer
Solicitante vulneraría los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante respecto
de las marcas y nombres de dominio de su �tularidad.
 
 
III. SE RESUELVE
 
Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el  nombre de dominio en disputa
“ingenieriasantotomas.cl”  al  Segundo  Solicitante  en  autos  SANTO  TOMAS  S.A.,  representado  por
Alessandri & Compañía Limitada.
 
Cada parte pagará sus costas.
 
No�Uquese a las partes por carta cer�ficada y a NIC Chile por correo electrónico.
 
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.
 
Sentencia por el juez árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.
 
Autoriza doña Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.
 
 
 

_______________________
Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro
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