FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<involucratepuc.cl >

- ROL 14.204 -

Santiago, 19 de julio de 2011

VISTOS,

PRIMERO: Que por oficio 14.204 de fecha 9 de mayo de 2011, el Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al
suscrito la designacion como darbitro para resolver el conflicto planteado por la
solicitud de asignaciéon del nombre de dominio involucratepuc.cl.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de darbitro para el cual habia sido
designado vy juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, 1o cual
fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electréonico y
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante Sebastidn Esteban Aguilar Letelier, RUT: 16.355.479-8,
representando a Involucrate UC, Roberto del Rio 1400, Providencia, Santiago y
como segundo solicitante solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE, RUT: 81.698.900-0, representados por SARGENT & KRAHN, Contacto
Administrativo: Paula Benavides, Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes,
Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 09 de mayo de 2011, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se cité a las partes a una audiencia para convenir
las reglas de procedimiento, para el dia viernes 20 de mayo de 2011, a las 15.45
horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer
solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 20 de mayo de 2011, se llevdé a cabo la referida
audiencia con la presencia de don José Ignacio Juarez por el segundo solicitante,
y del senor Juez Arbitro, en rebeldia del primer solicitante, no hubo conciliacién,
acorddndose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 23 de mayo del 2011, este tribunal arbitral declard abierto
el periodo de planteamientos por el término de 10 dias hdbiles, venciendo en
consecuencia el dia lunes 06 de junio de 2011.

SEPTIMO: Que a fojas 26, con fecha 06 de junio del 2011, comparece el abogado
Maria Luisa Valdés Steeves, en representaciéon del segundo solicitante, para
presentar su escrito de planteamientos, cuyos argumentos pueden resumirse en lo
siguiente:

a) Que su mandante La Pontificia Universidad Catdlica de fue fundada con fecha
21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su
primer Rector Monsenor Joaquin Larrain Gandarillas. Es una institucion privada que
se financia en parte con aportes econdmicos del Estado, y que actualmente estd
compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro Campus, acogen a mds
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de 21.000 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan aproximadamente 18.000
estudiantes de pre-grado, 2.000 estudiantes de magister, 700 estudiantes de
doctorado y 800 estudiantes de postitulo. Ademds, su cuerpo docente estd
formado por mds de 2.600 profesionales, dentro de los cuales mds de 115 son
reconocidos académicos extranjeros. Forman parte de la Pontificia Universidad
Catdlica, el Club Deportivo de la Universidad Catdlica con mdas de 20 ramas
deportivas, el Hospital Clinico, el Canal de Television de cobertura nacional,
Canal 13 (el cual corresponde a uno de los dos canales mds tradicionales e
importantes de la television chilena), el Duoc-Uc, la Federacion de Estudiantes de
la Universidad Catdlica y la Fundacion de Vida Rural. Asi, es posible afirmar que la
Pontificia Universidad Catdlica de Chile, con sus mds de 120 anos de vida, y
siendo una de las universidades mds antiguas del pais, ha creado una tradiciéon
de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de
nuestro pais al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que
ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional.

b) Que su mandante ya es titular de nombres de dominio que se estructuran en
base a su marca(y sigla) PUC, la que se encuentra integramente incluida en el
dominio disputado, y funcionando en él como elemento distintivo. Dichos
dominios tienen por objeto distinguir y promover en la Web los reconocidos
servicios de su mandante. A saber: puc.cl; masipuc.cl; becasmedicinapuc.cl
Estos nombres de dominio son una muestra del vinculo y mejor derecho de su
representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que evidencian la
utilizacion del signo puc, para distinguirse en la Red Internet. Dichos dominios
demuestran el interés de su mandante por proteger e identificar correctamente
en Internet sus actividades, asi como los servicios educacionales que presta, que
son reconocidos por los consumidores y usuarios de Internet a través de la
expresion “puc”. Parece claro para esta parte que cualquier usuario de Internet o
consumidor, enfrentado a este nombre de dominio lo asociard con la puc, o
Pontificia Universidad Catdlica de Chile.

c) Que el dominio solicitado involucratepuc.cl alude directamente a su
representada al incluir su signo distintivo puc, asociado a una expresion que no le
confiere individualidad propia. Como se observa, el demandado de autos solicitd
como nombre de dominio la expresidon “involucrate”, agregdndole la expresion
de su mandante “puc”, asociando el concepto “involucrate” o bien la accidn de
“involucrarse™ con la puc, Pontificia Universidad Catdlica, cuestion que no ha sido
autorizada por su mandante y que evidentemente le causard perjuicio. Sostiene
que este dominio es portador de un altisimo riesgo de confusidén ya que cualquier
usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio “involucratepuc.cl” lo
vinculard con la Universidad y logicamente inferird que se frata de una nueva
campana publicitaria para incorporar alumnos a la tradicional casa de estudios,
o bien a una actividad de esta, lo que claramente no es asi.

d) Que sumado a lo anterior, su mandante es titular de marcas comerciales para
la expresion distintiva del dominio disputado puc. Dichas marcas se encuentran
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en
adelante, e indistinfamente “INAPI") y de entre ellas destaca: Registro N° 645.766,
p.u.c, denominativa para distinguir ‘“servicios de educacion, formacion,
instruccion, ensenanza y capacitacion en niveles pre bdsicos, bdsicos, medios,
técnicos, técnico-profesionales, profesionales, laborales, académicos,
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universitarios y de post-grado. servicios de organizacion y direccion de coloquios,
conferencias, simposios, congresos, seminarios, charlas y talleres de formacion.
servicios de informacion en materia de educacion. servicios de empresa editorial
y servicios de publicacion y edicion de material impreso, los servicios antes
mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a personq) y
por todos los medios de comunicacion, especialmente lo que dice relacién a
comunicacion interactiva de datos, mensajes, imdgenes, textos y combinaciones
de estos, por medios computacionales, world wide web y otfras redes de bases de
datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computacion, fax y
por otros medios andlogos, digitales y/o satelitales”, en clase 41; Registro N°
606.734, Preuniversitario puc, denominativa para distinguir servicios de clase 41;
Registro N° 647.217, Pontfificia Universidad Catdlica de Chile, denominativa para
distinguir servicios en clase 41. Los registros citados son una muestra mds del mejor
derecho de su representada respecto del nombre de dominio en disputaq,
“involucratepuc.cl”, pues éste contiene de manera integra su marca comercial,
nombre de dominio, y sigla correspondiente a su famoso nombre: Ponfificia
Universidad Catdlica.

e) Que su mandante se distingue por la sigla correspondiente a su nombre, puc,
sigla que ademds es marca registrada para distinguir en el mercado sus servicios.
De este modo, si comparamos grdfica y fonéficamente la composicion del
dominio en disputa, con las marcas comerciales y nombres de dominio de su
mandante, podremos apreciar que existen semejanzas evidentes. Incluso mds, su
mandante ya es fitular de nombres de dominio que se conforman en base al
signo puc, lo que da cuenta del grave error y confusion al que se inducird a los
usuarios de Internet, de asignarse el dominio disputado a la contraria de autos.
Como se puede apreciar, si bien el nombre de dominio incluye ofras palabras, se
trata de expresiones que sélo adquieren significacion al estar acompanadas de la
expresion puc, precisamente porque lo que se intenta comunicar es que se trata
de "algo relacionado con la puc”, un “llamado a involucrarse con la puc vy su
proyecto educativo”. Pero su mandante, la legitima duena de esta expresion no
ha autorizado la solicitud de este dominio y considera que en manos de un
tercero serd fuente de todo tipo de errores y confusiones entre los usuarios de la
Web.

f) Que estima importante hacer mencién al fallo que se pronuncié sobre la
asignaciéon del nombre de dominio “premium-essiac-tea-4less.cl”, en cuanto a
que, el hecho de que una de las partes sea titular de una marca comercial que
forma parte integrante de un nombre de dominio (puc), y siendo las demds
expresiones que lo conforman de orden genérico (involucrate), es un elemento a
considerar para estimar cudl de los solicitantes fiene un mejor derecho sobre un
nombre de dominio defterminado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: “que
como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre
el nombre de dominio en disputa “Premium-essiac-tea-4less.cl” y la marca
comercial del segundo solicitante “essiac”, pero las expresiones que conforman el
nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos
diferenciadores adecuado vy suficiente para distinguirlo de las marcas, productos
y razon social que es fitular el Segundo Solicitante™. De esta manera, el dominio en
disputa involucratepuc.cl aparece como un claro riesgo de confusion entre los
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usuarios de la red global Internet que evidentemente lo asociardn a su mandante
y @ sus marcas, que gozan de fama y prestigio a nivel nacional e internacional.

g) Que el articulo 14 del Reglamento dispone expresamente que “Serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidn no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros™ y
que es importante rescatar lo senalado en la sentencia recaida en el arbitraje del
nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyd que se procedia a
asignar el nombre de dominio en disputa 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.”

[) Que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio podria llegar a
deducir errbneamente que se trata de un sitio Web con informacién sobre la
incorporacion a la Universidad, o bien a una actividad especifica de esta,
siempre asociado a la puc.La funcion bdsica de todo nombre de dominio es
aqguella consistente en poder idenftificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, funcidén que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al
primer solicitante de autos no se estaria cumpliendo.

I)El explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexidon mundial de
computadores Internet ha dado lugar en los Ultimos anos a una serie de conflictos
de cardcter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relacion con los
denominados "nombres de dominio" que se utilizan en la referida red. En palabras
muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion electréonica” o
bien una “denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet es
conocido v se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como pdaginas
Web, correo electrénico, conversaciones instantdneas, 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, savory, apple o
panasonic, efectivamente corresponda a dicha entfidad, organizacién o
empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de
sentido y se fransformaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso valor
comercial.

m) Que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han
sucedido conflictos, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos
conflictos y las subsecuentes propuestas de resolucion de los mismos, en Derecho
Comparado, asi como la uniforme jurisprudencia de nuestro pais en los Ultimos
anos, se ha efectuado una inmediata y légica relacion entre los nombres de
dominio y las marcas comerciales. Los nombres de dominio comparten propdsitos
y caracteristicas de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible
sostener que los nombres de dominio, ademds de la funcidon técnica que
cumplen, fienen un rol fundamental como identificadores del origen de los
diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet, facilitando asi el comercio e
infentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusidén con respecto a
ellos. Han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa
a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la
marca. Conforme a lo senalado, la resoluciéon de conflictos por asignacion de
nombres de dominio debe ser resuelta, entre ofros criterios, en atencién a la
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fitularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.
Su mandante cuenta con una familia de registros marcarios y una serie de
nombres de dominio que se estructuran en base a la denominacion “puc”, los
que fueran debidamente detallados anteriormente. Tal y como senald, su
mandante ya es fitular de la marca registrada “p.u.c” para distinguir servicios
educacionales, marca que goza de gran fama y notoriedad y que se ufiliza
profusamente en el mercado e Internet.Por lo tanto, resulta evidente que el
nombre de dominio en conflicto es de gran interés para su mandante, toda vez
gue en manos de un tercero constituye un claro riesgo de error y confusién entre
los usuarios de la red global Internet, toda vez que un tercero que no posee
vinculacién ni autorizacion alguna por parte de su mandante, hace uso del signo
por el cual esta es reconocida para hacer un llamado a involucrarse con la puc.
n) Que con fecha 1° de enero del ano 2000, entré en vigencia la denominada
Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion
de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers “ICANN"). Dicha politica reconoce como criterio
fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion. Dicha normativa senala que se considerardn
como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios: 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.”ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunidn de comunidades participantes en
Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales,
de usuarios, proveedores, etc.

n) Que el Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions),
establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
enganosamente similar a una marca comercial, que el fitular del dominio no
tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el
dominio de mala fe.

o) Que dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido reglamento
senala en su primer pdarrafo, letra a), que: “Art. 22.- Serd causal de revocacion de
un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido
realizada de mala fe. La inscripcion de un nombre de dominio se considerard
abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de
dominio sea idéntfico o enganosamente 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.” El criterio que reconoce la relacion existente entre
nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por lo
tanto, corresponde su aplicaciéon a la resolucion del conflicto suscitado en estos
autos. Su mandante es titular de una familia de registros marcarios vigentes,
virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa.
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p) Que su mandante tiene un interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de
dominio en disputa. En efecto, como consta de los diversos documentos que se
acompanan en el ofrosi de esta presentacion, su mandante ha invertido grandes
recursos en el posicionamiento de sus servicios bajo la prestigiosa marca puc. De
esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que la solicitud
competitiva de su mandante obedece a su interés legitimo de identificar vy
proteger su nombre y servicios en Internet. Relata que su mandante ha
posicionado a lo largo de los anos y mediante grandes esfuerzos su marca puc
como una de las mds prestigiosas, reconocidas y de mayor calidad en su rubro.

qg) Que resulta fundamental en el caso de autos considerar la fama y notoriedad
alcanzada por las marcas de su mandante estructuradas en base a la expresidon
"opuc”. Pues el criterio en comento postula que el titular de un nombre de dominio
debe ser la parte que le ha conferido a dicho nombre, fama, notoriedad vy
prestigio. En este caso la situacion es mds evidente si consideramos que su
mandante utiliza efectiva y profusamente la expresién puc en el mercado e
Internet.

r) Que el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30
septiembre de 1991, establece en su articulo 6 Bis que:“Los paises de la Union 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 reproduccion, imitacién o traduccion,
susceptibles de crear confusion, 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 reproduccion de tal marca notoriamente conocida o
una imitacion susceptible de crear confusion con ésta."Esto implica que las
marcas famosas y notorias, como es el caso del signo puc de su mandante, han
de protegerse especialmente por los paises miembros de la Unién, foda vez que
de su explotacién no autorizada se deriva, por un lado, la dilucidon del poder
distintivo intrinseco de dichas marcas y por ofro, el aprovechamiento de una
notforiedad 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. De otorgarse el nombre de
dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociardn dicho nombre
a su representada, o deducirdn légicamente que se trata de un sitio de
propiedad su mandante, incurriendo en un error y causando confusion ya que el
demandado en nada se relaciona con la Pontificia Universidad Catdlica de Chile.
El arficulo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, prescribe
lo siguiente:1)Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales
de los paises de la Union una proteccion eficaz confra la competencia desleal.
2)Constituye acto de competencia desleal ftodo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberdn
prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que seq, 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
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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 fabricacidn, las caracteristicas, la
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

s) Que el criterio de la identidad establece que corresponderd asignar el nombre
de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u ofro
derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo
anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya
que es ftitular de una familia de registros marcarios, compuesta por la
denominacion “puc” correspondiente a su nombre y signo por mds de 100 anos.
Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en
el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “vinasdelmaipo.cl” en
el cual se sostuvo que ‘“el criterio de la identidad senala que el nombre de
dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mds estrecha relacién con
el mismo...".

t) Que otro elemento a considerar es que, tal como consta de los documentos
que se acompanan en el otrosi de esta presentacion, el término “puc”, signo que
distingue al nombre de dominio en disputa, se utiliza real y efectivamente por su
mandante en Internet. Basta analizar los documentos antes referidos para concluir
que en los diversos articulos de prensa asi como impresiones de diversas pdaginas
Web, las actividades y servicios del segundo solicitante son reconocidas por los
usuarios de Internet por la expresién puc. Por ejemplo, al ingresar al sitio Web
www.puc.cl, se observa que este contiene diversa informacién relativa a la
universidad. Pero, es mds: basta ingresar la expresion “puc” como patron de
bUsqueda en el famoso buscador de Internet www.google.cl, (pdginas en chile)
para poder apreciar que todos los resultados aluden a su mandante. De este
modo, si el buscador mds famoso del mundo asocia la expresion sobre la que se
estructura el dominio en disputa a su mandante, 3por qué los usuarios de Internet
no debieran hacer o mismo?

U) Que de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y feniendo presente los
diversos argumentos antes indicados, la titularidad de una familia de registros
marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculacion de esas
marcas con los servicios que ofrece su mandante y la titularidad de nombres de
dominios afines, consideramos que Pontificia Universidad Catdlica de Chile es la
titular del mejor derecho para la obtencidon del nombre de dominio en disputa.
Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados,
acreditan que ha sido su mandante quien ha conferido fama, notoriedad vy
distintividad al signo “puc” en el mercado nacional. Para concluir, y teniendo en
cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitird continuar
con el creciente y explosivo desarrollo de Internet mientras constituyan el fiel
reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignacion del dominio
“involucratepuc.cl” al primer solicitante de autos, estima que induciria claramente
a error y causando confusidn en el publico usuario y consumidor. Dicho efecto no
se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios
propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los Tratados
Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal
ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del
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comercio electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignacion del
dominio de autos sea fundamental para los infereses de su representada.

v) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompanado los
siguientes documentos:

1.Copias de documentos de www.nic.cl, en que se da cuenta de la titularidad de
su mandante de los nombres de dominio individualizados en el N° 2 de esta
presentacion.

2.Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el N° 3 de esta
presentacion.

3.Impresion del sitio Web www.puc.cl, en donde aparece abundante informacion
acerca de los servicios de su mandante, acreditdndose ademds el uso efectivo
de la sigla puc para distinguirse en el mercado.

4. lmpresion del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una extensa
resena histérica de su mandante, dando cuenta de su trayectoria y
reconocimiento entre los usuarios de Internet.

5.Copia de la busqueda en Internet de la expresion puc en el famoso buscador
de Internet Google, en la que se puede apreciar que todos los resultados aluden
a su mandante.

6.Ilmpresion del sitio Web www.facebook.com, en el que se puede apreciar la
existencia de una serie de pdginas que corresponden o aluden a su mandante
bajo el signo puc.

7.Copia del sitio Web www.universite.cl, en el que aparece una resena histérica
de su mandante y se puede apreciar el uso del signo “puc” para distinguirla en el
mercado, dando cuenta del reconocimiento que posee bajo este signo su
mandante.

8.Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-
4less.cl, de fecha 28 de mayo de 2009.

9.Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha
6 de julio de 2009.

10.Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “vinasdelmaipo.cl”,
de fecha 21 de Mayo de 2006.

OCTAVO: Que, a fojas 98, con fecha 15 de junio del 2011, este Tribunal arbitral,
tuvo por presentada la demanda de asignacion de nombre de dominio por el
segundo solicitante, y en cuanto al documentos ofrecidos, se resuelve, tenerlos
por acompanados, con citaciéon .

NOVENO: Que, a fojas 99, con fecha 15 de junio del 2011, este Tribunal Arbitral,
declard abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias hdbiles,
venciendo en consecuencia el dia miércoles 22 de junio del 2011. Apercibiendo
al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia.

DECIMO: Que a fojas 100,con fecha 22 de junio del 2011, el segundo solicitante
presentd un escrito de respuestas cuyos argumentos se resumen como sigue:
a)Que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus
demandas de mejor derecho, donde se hicieran valer los argumentos, sdlo su
parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa
mediante la presentacion respectiva. Partiendo de esta base, es preciso hacer
presente que el criterio “first come, first served” (en el cual se podria haber
fundamentado la defensa de la contraria) no es absoluto e incluso, cada vez con
mdas fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como
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un criterio de Ultima ratio, aplicdndolo sélo cuando ninguna de las partes
demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate.
Sin embargo, en el caso de autos su mandante ha presentado, en fiempo y
forma, los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre
de dominio involucratepuc.cl.

b) Que el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante bajo ningun
punto de vista libera a la contraria de la carga procesal de acreditar su mejor
derecho. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el
procedimiento de asignaciéon de nombres de dominio de NIC Chile careceria de
sentido, y bastaria con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple
hecho, quedarse con el dominio sin que fuera necesario acreditar un mejor
derecho. No se entenderia lo senalado en articulo 10 del Reglamento de
Asignacion de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 dias para que
“"eventuales interesados tomen conocimiento vy, si se estimaren afectados,
puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”. Lo
anterior se ve corroborado por el articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario que
establece en su pdrrafo primero que “serd de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes...” sin distinguir si
dicha obligacién corresponde al primer o segundo solicitante.De este modo, y tal
como se senala en la sentencia de asignacion de nombre de dominio
“todochile.cl”, una vez que se genera el conflicto de asignacién de nombres de
dominio los solicitantes se deben encontrar en una situacion de igualdad, y sobre
esa base se debe analizar cudl de las partes tiene un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto. Considerando lo anteriormente senalado en
relacién al criterio “first come first served” y la nula argumentacién del primer
solicifante sobre sus supuestos intereses respecto del nombre de dominio en
disputa, concluye que la asignacion del nombre de dominio debe recaer en su
parte, quien si ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios
probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de
dominio involucratepuc.cl

c) Que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el
criterio "“first come, first served” es un principio de “ultima ratio”, vale decir, que su
aplicacion sélo tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de
asignaciéon respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio
debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en
cuanto a los derechos que cada uno demuestra tener respecto de un
determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de
determinar a cudl de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta
finalmente por la parte que primero lo solicitd. Ello no ocurre en el caso de autos
d) que es relevante reiterar lo senalado en la sentencia recaida en el arbitraje del
nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyd que se procedia a
asignar el nombre de dominio en disputa 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 se
desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan
a la esencia de un deferminado nombre de dominio en disputa, es un criterio que
debiere considerarse con el objeto de determinar cudl de las partes en un
procedimiento de asignacién de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.
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e) Que estima importante analizar la grave confusién que se producird entre los
consumidores y usuarios de Internet enfrentados a este nombre de dominio. En
este sentido, cabe reiterar que el primer solicitante procedid a solicitar el nombre
de dominio involucratepuc.cl, infegrando un signo protegido por su mandante
como marca comercial y nombre de dominio, ambos debidamente registrados
ante el INAPI y NIC Chile respectivamente. Por ello, es perfectamente factible
que, encontrdndose vinculada la expresion distintiva del dominio “puc” a su
mandante, se induzca a error y confusidn a los usuarios de Internet y publico
consumidor, encontrdndose esta expresiéon protegida como marca comercial, su
mandante tiene un derecho exclusivo para utilizarla en la identificacién de los
productos o servicios asociados a dicha marca. En la especie, al no existir
antecedentes acerca del rubro de actividades de la demandada, se produce un
potencial de afectacion a la marca puc de su mandante que debe tenerse en
consideracién a la hora de asignar el dominio en conflicto.

f) Que la funcién bdsica de todo nombre de dominio es aquella consistente en
poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Sin
embargo, en el caso de autos nos enconframos ante: Un nombre de dominio
(involucratepuc.cl) que se conforma en base a un signo idéntico a la marca de su
mandante y a su nombre de dominio PUC.CL; Un primer solicitante que no ha
acreditado inferés ni vinculacion alguna con el dominio en disputa. En efecto, no
consta en estos autos ningun antecedente que dé cuenta de su supuesto
derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de
cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente
algun fipo de derecho o relacion con el nombre de dominio involucratepuc.cl.

g) Que una solicitud de registro de nombre de dominio contraria derechos
vdlidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o
perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra
designaciéon o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el
nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Y con
toda razoén, si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legitimos
pertinentes. En la especie U.S., el primer solicitante no ha demostrado derecho ni
interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo
—preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto— que esté
reproducido, incluido o aludido en aquel. En efecto, todo el procedimiento hasta
ahora se ha llevado a cabo en rebeldia del primer solicitante: dicha parte no
asistid al comparendo arbitral y no presentd sus argumentos, no obstante haber
sido debidamente emplazada y noftificada al efecto. Por otro lado, no utiliza el
dominio disputado como sitio Web, no obstante encontrarse perfectamente
habilitado para hacerlo.

h) que la marca “PUC" de su mandante corresponde a una marca famosa a nivel
nacional e internacional, segun ha sido probado por esta parte. Este hecho
acarrea una serie de consecuencias, tal como lo reconoce la sentencia arbitral
recaida en juicio por el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2
de junio de 2010; OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca
conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizds la principal, la presuncion
de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales
marcas o hombres son de fitularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen
cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punfo de vista de los
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intereses comerciales y econdmicos. En este orden de ideas, atendida la fama y
notoriedad de la marca de su mandante, estimamos que aun cuando no
tengamos ningun antecedente acerca de las actividades del primer solicitante,
incluso una eventual diversidad en los rubros seria irrelevante al momento de la
protecciéon. Ello es asi, dado que siendo la marca de su mandante una marca
famosa y noftoria, esta debe ser resguardada como fal, toda vez que de su
explotacion no autorizada deriva, por un lado, la dilucién del poder distintivo
infrinseco de la marca, y por ofro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena
para promocionar productos o 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.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 103, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el
segundo solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 104, con fecha 28 de junio del 2011, este Tribunal
Arbitral resolvié citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a
cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud
competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto
que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitragje. Lo anterior, sin
perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por
medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los
titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un
mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oporfunamente
aceptada y/o nofificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada
una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -
segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del
propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situacion
conocida como la absolucidon de la instancia o non likuet, que existia en el
derecho romano, y en virfud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez
estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez
deberd dictar sentencia desfavorable contfra el que no sobrellevd la carga de la
prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se
considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en
confra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado
este sentenciador en diversas causas, siendo una sancion procesal que se
encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento
procesal tales como; el articulo 201 del Cddigo de Procedimiento Civil que
declara la desercidn del apelante que no comparece dentro de plazo; el articulo
435 del mismo Cdédigo, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda
de la persona que, citada por el acreedor que no tiene ftitulo ejecutivo, no
comparece; vy, por Ultimo, los articulos 693 y 695 del cuerpo normativo senalado,
relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la
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presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la
que, si no es objetada dentro del término, se tendrd por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, pese a ser apercibido, ha guardado silencio.
Por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor
derecho, aspecto en que puede atribuirsele responsabilidad, ya que dada la
naturaleza misma del procedimiento arbitral ante drbitros arbitradores, no
requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del
juicio y, ademds, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa
de su posicion juridica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en
gasto alguno.

QUINTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal,
puede tenerse en cuenta por interpretacién analdégica, lo dispuesto en el
REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por
el que se establecen normas de politica de interés general relativas a la
aplicacion y a las funciones del dominio de primer nivel «.eun, asi como los
principios en materia de registro, Reglamento que en su articulo 22 N° 10,
prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un
procedimiento alternativo de solucidn de controversias dentro de los plazos
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos
podrdn considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la
parte contraria”.

SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos
etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en
cuestiéon, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de
planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos
solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes
ejercer sus derechos en fiempo y forma.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser
resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antfecedentes que constan
en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de
la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo
que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcién
jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tfampoco ha
rendido en forma alguna.

OCTAVO: Que, el principio de adquisicion procesal, indica que el proceso estd
formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para
solucionar el conflicto juridico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las
partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomia en el sentido que no sélo
surtirdn efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que
incluso pueden volverse en su contra; en ofras palabras ello significa que los actos
procesales no sélo se conciben en beneficio de la parte que los ejecutq,
perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por
ellos.

NOVENO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del
proceso, el dmbito de la contfroversia y, en general su avance e impulso, junto con
el ejercicio de sus facultades, queda enfregado por entero al arbitrio de las partes.
Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la
conducta de un fercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente
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deduciendo la accién, no se iniciard proceso alguno; por otra lado, serdn sélo las
partes las que podrdn senalar expresamente la materia que desean que resuelva el
tribunal, siendo ademds ellas las que a fravés de sus actuaciones van dando curso
el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la
causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el
proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.
DECIMO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido
prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el
dominio en cuestién, asi, ha acreditado ser una Universidad de larga y conocida
trayectoria nacional en el rubro de la educacién, por mdas de 100 anos en nuestro
pais, lo que es un hecho publico y notorio, como se ha acreditado en autos,
unido a su conducta educacional consistente y concluyente. Ademds, posee una
marca comercial de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio
en disputa, estructurada sobre la expresion o signo “puc”, signo que es
suficientemente original, como para considerarlo de su creacidn y es
ampliamente conocido en el mercado nacional e internacional y por este
Tribunal.

DECIMO PRIMERO: Que, la proteccion referida en el sistema de propiedad
intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho
marcario, tiene su sustento en que la legislacion de esta rama del derecho tiene
como finalidades el evitar conflictos en el trdfico comercial por potenciales
confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de ofro lado, la certeza
juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Asi, el
razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un
signo o marca en el dmbito econdmico conlleva consecuencias de cardcter
positivo, esto es, que el titular estd facultado para usar, gozar y disponer de la
misma vy, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o juridica, de prohibir
que terceros utilicen o sagquen provecho de su creacion intelectual, cuestion esta
Ultima que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no
escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta
que el primer solicitante es una persona natural cuyo giro o actividad comercial
no ha sido indicado.

DECIMO SEGUNDO: El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial
consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el
segundo solicitante ha actuado en armonia con nuestra Carta Fundamental y
Legislacion Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le
pertenece.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha senalado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los drbitros arbitradores, tal como
se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA,
TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja
denegado en contra de Portales Coya, Mdnica: "...el arbifro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en
contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es
suficiente para acoger un recurso de queja en confra de la sentencia dictada por
un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea
inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o
imposible de cumplir'. Han sido las mdximas de la prudencia y la equidad, el
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meérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y
las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha
tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo senalado en la parte considerativa, de conformidad a lo
establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo
dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cddigo Orgdnico de Tribunales,
articulos 636 y siguientes del Cdédigo de Procedimiento Civil, conforme a
prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre
de dominio involucratepuc.cl al segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, RUT: 81.698.900-0.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo

solicitante, antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijaciéon de las Bases del
Procedimiento vy, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de
honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electréonicamente para
su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvid don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Resolucidon de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y
CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cedula de identidad 12.108.502-K.
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