Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCION

ARBITRAJE: ISANSEBASTIAN.CL

En Santiago a 08 de Septiembre del afio 2008, Gabricla Paiva Hantke, juez arbitro

arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio isansebastian.cl, vengo en dictar
la presente resolucion con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro
arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Instituto de Capacitacion San Sebastian EIRL, primer solicitante,

domiciliado en Aldunate #1571, Of. 3, Coquimbo y por la otra Universidad San Sebastian, segundo
solicitante, representado por Juan Enrique Puga & Cia Ltda., para estos efectos domiciliados en
Huérfanos #1189, piso 6, Comuna de Santiago, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 28 de diciembre del 2007, se recibido en mi oficina Oficio N° 08468 materia
solicita arbitraje dominio isansebastian.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro
Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentaciéon de NIC Chile que
incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las
partes expresamente aceptaron.

Con fecha 02 de Enero de 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion
de NIC Chile este arbitro arbitrador declaro aceptar el cargo y notificé a las partes en
conflicto por medio de carta certificada y también por correo electronico y las citd para una
audiencia de conciliacion y consignacion para el dia 11 de Enero del 2008, lo cual consta en
autos.

Que con fecha 11 de enero del 2008, Ricardo Montero Castillo, en representacion del
segundo solicitante, envia e-mail y presenta escrito Solicita fijacion de nueva audiencia
arbitral o fijacion de normas del procedimiento.

Que con fecha 14 de enero del 2008, se resuelve; A patrocinio y poder téngase presente. Al
escrito, Solicita fijaciéon de nueva audiencia arbitral o fijacion de normas de procedimiento,
se resuelve, A lo Principal: A lugar a lo solicitado, citese a las partes para el dia 23 de enero
del 2008 a las 12:00 horas; al primer otrosi. Téngase por acompafniados bajo apercibimiento
del 346 N° 3; al segundo otrosi: Consignese los fondos dentro de quinto dia habil, contados
desde la fecha de recepcion de esta resolucion.

Que con fecha 17 de enero del 2008, y segiin correos electronicos que constan en autos, se
autoriza al primer solicitante a comparecer via telefonica, ya que reside en Coquimbo.

Que con fecha 23 de enero del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con
la comparecencia via teleféonica de Karina Amante Carrizo, en representacion de primer
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solicitante y con la inasistencia de Ricardo Montero Castillo, en representacion de
Universidad San Sebastian. Conciliacién: No hay posibilidad de conciliacién ya que asiste
solo una de las partes. Poderes y consignacion: Se deja constancia que, otorgado un término
de cinco dias habiles, la parte que es segundo solicitante no consigno los fondos solicitados.
Procedimiento: Se fija un término de 3 dias hébiles para que el segundo solicitante, realice la
consignacion y presente por escrito sus argumentos e intereses sobre el dominio en disputa.
Si no compareciere en la forma indicada se procedera a asignar el dominio al segundo
solicitante haciendo efectivo el apercibimiento indicado. Si consignara y compareciere en la
forma solicitada se fijaran las reglas de procedimiento y continuara el juicio arbitral.

Que con fecha 28 de enero del 2008, Rodrigo Leon Urrutia, presenta escrito Solicita
Asignacion de Nombre de dominio.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante Universidad
San Sebastian son los siguientes:

La Internet en su regulacion y evolucion ha resultado incierta y erratica, constituyendo
un gran desafio para los legisladores y jueces. En esta evolucion legal, uno de los
principios fundamentales del derecho econdmico, tiene que ver con el hecho de que a los
actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como
justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya
proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccion del bien comun. Esta
disquisicion, que apela a los principios bésicos del derecho econémico, resulta esencial
para entender la pretension de mi mandante, y se traduce en una firme y radical llamado
a que una realidad como la Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de
deficiencias en la concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios
esenciales del actuar economico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de
la personas en la produccion de un bien o servicio que beneficia a al comunidad deben
ser amparados.

En este sentido, queremos que este caso sea evaluado mas alld de la tentacion de aplicar
simplistamente el principio “First come first served”, que en muchos casos involucra una
profunda injusticia, y da mala sefial a los actores econdmicos.

La universidad San Sebastian empieza sus funciones en el afo 1989, y desarrolla una
serie de carreras aumentando su infraestructura y capacidad instalada con el correr de los
afios. Cuenta con facultades de Medicina, Arquitectura, derecho, Ingenieria, entre otras.
Es asi que el primer solicitante es una empresa de capacitacion y educacion, por lo
menos lo sefiala su razon social, con lo que se relaciona directamente con el giro y
marcas comerciales de mi representada.

Mi representada tiene registrada la marca San Sebastian para distinguir servicios de la
clase 41, “Universidad, instituto de ensefianza técnica, instituto profesional y
preuniversitario” registro N° 605.415. Tiene protegido y es titular de derechos de
propiedad sobre la marca San Sebastian para organizacion de seminarios, charlas foros y
toda clase de eventos relacionados ala educacion y cultura, registro N° 605.412, nuestro
cliente ha buscado proteger sus activos marcarios en forma principal, en lo que respecta
a la expresion San Sebastian.

Mi mandante ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran
cantidad de registros marcarios de su marca San Sebastian o Universidad San Sebastian
que ademds corresponde a su razon social. El elemento principal de la marca,
caracteristico de las respectivas clases es San Sebastian, lo que coincide con el nombre
de dominio de autos isansebastian.cl, ademas que la parte contraria lo destinard como
instituto de capacitacion o educacion técnica, con lo que violara directamente las marcas
comerciales San Sebastian de mi representada.

En nuestra opinidn, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema econdmico y
no se avienen a los principios econdémicos y juridicos que informan nuestro
ordenamiento juridico. Isansebastian.cl, se identifica inequivocamente con mi mandante
y sus marcas comerciales, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente
suficiente como para que el domino en cuestion sea asignado a mi mandante.
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Asimismo debemos reiterar el tema de la disolucion de la imagen comercial o marcaria,
en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razon social de mi representada,
como eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella,
indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario
asociado a los signos registrados por mi mandante.

Por ultimo debemos tener presente que de acuerdo al orden publico econémico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los
productos y servicios que se ofrecen en el mercado, hecho que claramente se veria
afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Mas aun de
consideraciones economicas, el uso que se le pueda dar al dominio isansebastian.cl
puede generar en consecuencias econémicas para mi cliente, pero también de confusion
para el publico y la sociedad Chilena en general, lo que no puede admitirse en ningun
caso. Todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un
trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones.

Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho
equivalente al nuestro. Mas aun estimamos que con toda la publicidad de nuestra
representada es imposible que la parte contraria desconozca la existencia de mi
mandante por lo que claramente su solicitud del nombre de dominio de autos se ha
efectuado de mala fe con lo que ademas de ser asignado el nombre de dominio a nuestra
parte, la parte contraria debe ser condenada en costas como ejemplo que impida la
practica de pedir marcas ajenas como nombres de dominio para hacerse de la fama y
prestigio de otros como un provecho ilegitimo.

En suma, buena fe, interés legitimo, marcas registradas, presencia comercial, trayectoria
y posicionamientos comerciales consolidados, el uso que actualmente le estd dando la
parte contraria al nombre de dominio de autos en contravencion a las marcas de nuestra
cliente y orden publico, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como
titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion.

Al efecto acompana los siguientes documentos:

Documentos que dan cuenta de mi personeria y de mi calidad de abogado habilitado.
Cheque girado a nombre del juez arbitro.

Certificado emitido por el sitio Web del DPI. reg.: 605.415, marca San Sebastian
Certificado emitido por el sitio Web del DPI. Reg.: 605.412, marca San Sebastian
Informe de marcas de mi representada

Impresion del sitio Web de mi mandante.

Impresion de certificado del sitio Web NIC Chile, por titularidad del dominio
www.universidadsansebastian.cl.

Que con fecha 01 de abril del 2008, se resuelve: Previo a resolver; informese al tribunal por
escrito, casillas de correo a notificar por parte del segundo solicitante Universidad San
Sebastian, representado por Rodrigo Ledn del estudio Silva & CIA.

Que con fecha 04 de Abril del 2008, Rodrigo Leo6n, en representacion del segundo
solicitante, Universidad San Sebastian, presenta escrito Se Tenga Presente.

Que con fecha 15 de Abril del 2008, se resuelve: escrito, Se tenga presente, se resuelve,
entendiendo el tribunal que el objeto de la presentacion es cumplir con lo ordenado en
resolucion de fecha 01-04-2008, se tienen por presentados los correos para notificacion. Al
escrito, Solicita Asignaciéon de nombre de Dominio, se resuelve, A lo Principal: Se tienen
por presentados los argumentos en intereses por parte del segundo solicitante; Al primer
otrosi; por acompafiados bajo apercibimiento legal de 346 N° 3 del C.P.C.; Al segundo
otrosi; Téngase presente patrocinio y poder. Atendido lo anterior se fijan las Normas del
Procedimiento: I.-Se fija un término de 15 dias habiles para que las dos partes presenten sus
argumentos y pruebas con relacion a sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa;
En el caso del segundo solicitante, de no presentara nuevos argumentos se entenderan ser
estos aquellos presentados en el escrito citado. Si las partes presentaren avenimiento antes



de vencido los 15 dias habiles indicados no se cobrard la segunda cuota de honorario
arbitral. II.-Junto a la presentacion de argumentos la parte que es segundo solicitante debera
acompafiar los honorarios mediante copia de la boleta bancaria, cheque o comprobante de
deposito de 20UF en la cuenta corriente que se indica: Banco Itau, titular: Paiva y CIA.
Ltda., Cta. CTE. N° 6566370. Si dicha parte no consigna quedara en rebeldia facultando
expresamente al arbitro para asignar el nombre de dominio en disputa a la parte primer
solicitante. III.- A continuacién, vencido dicho término y proveidos los escritos en formato
papel el arbitro dictard una resolucion dando inicio a un plazo de 10 dias habiles para
observaciones y comentarios a los escritos y pruebas. En este plazo, cada parte tendra
derecho a presentar escrito con observaciones y nuevas pruebas si lo estima pertinente. IV.-
Vencido el plazo indicado, la causa quedara en estado de oir sentencia, y se resolvera la
disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado notificandose la
sentencia por Carta Certificada a NIC Chile y a ambas partes en un plazo de 8 dias habiles
desde el timbre de despacho de la carta emitido por Correos de Chile. Se enviara e-mail para
solo efecto informativo. V.- Cualesquiera de las partes podra solicitar que se cite a un
comparendo de conciliacion hasta antes del fallo y asimismo las partes de comun acuerdo
podrén solicitar suspension a un costo minimo por el tiempo que ellas sefialen el que serd o
no concedido de acuerdo a la prudencia de la juez, y la arbitro podra solicitar medidas para
mejor resolver también. VI.-Las partes deberan presentar todo escrito ademas de en papel en
formato electrénico al e-mail dominios@paiva.cl.

13. Que con fecha 07 de mayo del 2008, Rodrigo Ledn Urrutia, por el segundo solicitante
presenta escrito Solicita asignacion de nombre de dominio.

14. Que con fecha 23 de junio del 2008, se resuelve: Al escrito, Solicita Asignacion de nombre
de Dominio, se resuelve, A lo Principal: Se tienen por presentados los argumentos en
intereses por parte del segundo solicitante; Al primer otrosi; por acompafiados bajo
apercibimiento legal de 346 N° 3 del C.P.C.; Al segundo otrosi; Téngase presente patrocinio
y poder. Se tiene por pagados los honorarios arbitrales definitivos. Se deja constancia que el
primer solicitante no realizd presentacion alguna. Segun N° 3 de las normas del
procedimiento, se da inicio al término de 10 dias hébiles para observaciones y/o cometarios
a la prueba, contados desde el dia siguiente a la fecha de notificacion de esta resolucion.

15. Que con fecha 20 de agosto del 2008, se resuelve: VISTOS: Que vencido el plazo, ninguna
de las dos partes presentd escrito con observaciones a las pruebas rendidas. Numero 4 de los
normas del procedimiento. No existiendo diligencias pendientes. SE RESUELVE: Citese a
las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1- Que las disposiciones de la Reglamentacion de NIC Chile en su articulo 14 sefiala, entre otras
cosas, que sera responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcién cumpla con las
normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros.

2- Que, en autos solo el segundo solicitante ha presentado sus argumentos y pruebas, y que por
tanto no se recibid presentacion alguna o defensa del primer solicitante.

3-Que el segundo solicitante ha acreditado ampliamente su derecho sobre el dominio en disputa
isansebastian.cl en atencién a ser titular de numerosas marcas registradas San Sebastian y
Universidad San Sebastidn, entre otras, ademas de haber acreditado mediante material grafico el
profuso uso de estas marcas.

4-Que por el contrario el primer solicitante nada ha acreditado en autos que hubiera permitido
colegir o concluir que el segundo solicitante ha vulnerado o vulnera algin derecho del primer
solicitante, y que a su vez posee algin derecho sobre el dominio en disputa.



5-Que en consecuencia lo que se encuentra acreditado en autos es el derecho que asiste al segundo
solicitante sobre la expresion Universidad San Sebastian y San Sebastian entre otras, y que tal
derecho permite legitimamente afirmar que la solicitud del dominio isansebastian.cl es legitima de
parte del segundo solicitante y no vulnera derechos de terceros.

SE RESUELVE:

1) Se_asigna el dominio ISANSEBASTIAN.CL al segundo solicitante UNIVERSIDAD SAN
SEBASTIAN.

2) Resolviendo a la peticion de condena en costas dejada para la sentencia definitiva, Se
resuelve no ha lugar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Victoria Santis Pinilla
Rut: 14.244.775-4 y dona Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo
domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO VICTORIA SANTIS PINILLA
RUT: 12.190.258-3 RUT: 14.244.775-4



