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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
jotauc.cl

Santiago, viernes cinco de junio de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha 29 de agosto de 2008, Juventudes Comunistas Universidad Catdlica
(Roberto Antonio Vargas Corvalan), domiciliado en Pasaje pintor Goya 3482, San
Joaquin, Santiago, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “jotauc.cl”.

Posteriormente, con fecha 23 de septiembre de 2008, la Pontificia Universidad
Catolica de Chile, de su giro, domiciliada en Av. Lib. Bernardo O Higgins 340, Santiago,
representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliado en Av. Andrés Bello N° 2711,
Of. 1701, Las Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de
dominio “jotauc.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 10092 de 5 de enero de 2009 se designo al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre la inscripcién del
referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las partes a
una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resoluciéon antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrid a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sefalada, so6lo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N? 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
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A fs. 137 sélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 145, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 146, sélo el segundo solicitante evacud el respectivo traslado.

A fs. 148, se recibi6 la causa a prueba y se fijé6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se
reclama sobre el nombre de dominio “jotauc.cl”.

A fojas 186, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 29 de agosto de 2008, Juventudes Comunistas
Universidad Catolica (Roberto Antonio Vargas Corvalan), solicité la inscripcion del

nombre de dominio “jotauc.cl’. Que posteriormente, con fecha 23 de septiembre de 2008,
la Pontificia Universidad Catolica de Chile, solicité igualmente la inscripcion del mismo
nombre de dominio “jotauc.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrid a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sefalada, sbélo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento, segun consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo el segundo solicitante
comparecio y al efecto expresa que la Pontificia Universidad Catélica de Chile fue fundada
el 21 de junio de 1888, que es una institucion privada con aportes econémicos del Estado,
que cuenta con 18 facultades, distribuidas en 4 Campus, que acogen a 21.000
estudiantes, de distintos niveles académicos, que ademas su cuerpo docente esta
formado por 2.600 profesionales. Que ademéds, forman parte de la Pontificia Universidad
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Catodlica, el Club Deportivo de la Universidad Catolica con mas de 20 ramas deportivas, el
Hospital Clinico, canal de television, el Duoc-UC, la Federacion de Estudiantes de la
Universidad Catdlica y la Fundacion Vida Rural. Agrega que asi, con sus mas de 120
anos de vida y siendo una de las mas antiguas del pais, ha creado una tradicién de
prestigio y excelencia académica, labor que habria sido reconocida tanto a nivel nacional
como internacional.

Agrega, que cuenta con numerosas marcas comerciales, como parte de la estrategia para
llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones y que dentro de ellas
se encuentra la familia de marcas “UC” y al efecto cita las marcas “TV UC”, “UC TV
Cable”, “UC TV Chile”, “Canal 13 UC”, “UC 13", “UC”, “Clinica UC San Carlos”, “U.
Catolica”, “UC 13 Mas Espacio Para La Solidaridad”, “UC 13 Open”, “UC Empresa”,
“Emprende UC”, “EDUCAUC”, “DICTUC”, “DECONUC”, “COMUNICA UC”, “Club
Universitario UC”, “CERTIFICACION UC”, “Atas UC”, “Abogados UC”, “Administracién y
Economia UC”, “Campus Virtual UC” y “Red de Salud UC”, para distintas clases y tipos de
marcas.

Expresa, que los registros sefalados, consta que es titular de una familia de marcas
comerciales, que se conforman sobre la expresion que cred “UC”, por medio de la cual se
identificaria en el mercado, por lo que su uso por parte de un tercero le causaria un grave
perjuicio.

Afirma también, que un usuario de Internet asociaria el nombre de dominio en disputa
“‘jotauc.cl”, a un sitio de Internet con informacién relativa a al segundo solicitante, lo cual
no seria asi, ya que el referido sitio se utilizaria para difundir ideas politicas, lo cual nada
tendria que ver con la casa de estudios, club deportivo, el canal de televisién o con los
establecimientos de salud.

Que para demostrar la asociacién en Internet de la expresién “Jota UC” con la Pontificia
Universidad Catélica de Chile, debiera considerarse que cuenta con numerosos nombres
de dominio y sefala a uc.cl, ucmedios.cl, ucradios.cl, teveduc.cl, canali13uc.cl, ucanal.cl,
abogadouc.cl, afemuc.cl, canal13uc.com, capacitauc.cl, celuc.cl, cetiuc.cl, hilluc.cl,
cesouc.cl, cituc.cl, entre otros.

Expresa, que al ingresar al sitio Web del nombre de dominio en disputa, es posible
observar que en su pagina de introduccion que la palabra “Jota” esta separada de la
expresion “UC”, diferenciando claramente un concepto del otro y que debajo de dichas
palabras se sefala que significan “Juventudes Comunistas” y “Universidad Catdlica”, por

lo que el primer solicitante intentaria claramente vincularla con un movimiento de cierta
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tendencia politica, mediante el uso del publicamente conocido acrénimo “UC”, por lo que
se aprovecharia de su fama y notoriedad, desviando a la audiencia y usuarios de Internet,
los que al verse enfrentados a este nombre de dominio, pensaran que le pertenece a la
Pontificia Universidad Catdlica de Chile.

Agrega que el primer solicitante se habria limitado a tomar la marca UC, adiciondndole el
segmento “Jota”, lo que aumentaria aun mas el grado de confusién, entre los usuarios de
Internet, ya que asociarian el dominio pedido jotauc.cl con el segundo solicitante. Que no
se le identificaria correctamente en Internet. Expresa que una muestra de lo dicho seria
que al efectuar una busqueda en el buscador “Google”, para paginas en Chile, los diez
primeros resultados dicen relacion con la Pontificia Universidad Catélica de Chile, la que
acompanarian.

Que a continuacién hace una descripcién de los nombres de dominio, su importancia.

Por ultimo cita los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio y de las normas del Convenio de Paris del Reglamento de Nic Chile.

Que cita igualmente jurisprudencia de casos analogos favorable a la respectiva empresa.
Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho
para la obtencién del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que en la etapa de discusion, sélo el segundo solicitante la Pontificia
Universidad Catélica de Chile, evacué el respectivo traslado conferido en autos y reitera la
familia de marcas que tendria registrada con la expresion “UC”, la cual lo identificaria en
el mercado. Que es una marca creada y utilizada por él, por lo que el uso por un tercero le
causaria un grave perjuicio. Agrega que el referido sitio se utilizaria para difundir ideas
politicas, lo cual nada tendria que ver con sus distintos estamentos.

Por otra parte afirma, que el s6lo hecho que el primer solicitante haya solicitado primero el
nombre de dominio en disputa, no le concede ningun derecho, ya que no seria un
principio absoluto, aplicable segun la doctrina y la jurisprudencia, sélo cuando ninguna de
las partes ha podido acreditar quien tiene un mejor derecho, lo cual en el caso de autos
solo él lo habria verificado. Y que el silencio en este caso del primer solicitante, deberia
ser considerado como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa y
como una renuncia a su peticién a favor del segundo solicitante y cita jurisprudencia al
respecto.

CUARTO: Que en la etapa de prueba sélo el segundo solicitante la rindi6é y al efecto
acompand a los autos y sin objecién de contrario: 1) Copia de los registros marcarios
singularizados en el considerando segundo precedente; 2) Copias de la pagina Web de
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Nic Chile de nombres de dominio en Internet individualizados en el considerando segundo
precedente; 3) Impresiones del buscador “Google” de la expresion “UC”; 4) Impresién de
articulo “UC puso en marcha su proyecto de Parque Cientifico Tecnoldgico”, publicado en
www.yahoo.cl; 5) Impresion de articulo “Este domingo se presentara en la UC, Musicircus
de John Cage”, publicado en el sitio Web www.beethovenfm.cl; 6) Impresiones del fallos

arbitrales recaidos en los nombres de dominio “uc.cl”, “preceuc.cl”, uctv.cl, tvucen.cl; 7)

Impresiones de los sitios Web www.uc.cl, www.lacatolica.cl, www.med.puc.cl,

www.duoc.cl, www.ing.uc.cl, www.mbauc.cl, www.sibuc.cl y 8) Impresién de articulo

“Canal 13 y Endemol preparan la exportacion de 1810”.

QUINTO: Que segun consta en autos el primer solicitante es don Roberto Antonio Vargas
Corvalan, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio “jotauc” y le corresponde
por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar
mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante s6lo alegbé tener un mejor derecho y para
acreditarlo, acompano a los autos los documentos sefialados en el considerando cuarto
precedente.

SEPTIMO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de
dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados y que igualmente, de las distintas otras marcas y nombres
de dominios inscritos a su nombre, se colige que esos son los “nombres” en general, que
le interesan e identifican sus servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario
habria registrado en su oportunidad a su nombre “jotauc”.

OCTAVO: Que el hecho que el primer solicitante no haya comparecido en autos, no por
eso se debe entender que hay un desinterés o que renuncia a su hombre de dominio a
favor del segundo solicitante, mas aun si en nuestro derecho esa es la norma general,
gue el silencio no constituye derecho, como lo senala precisamente el segundo solicitante
y cuando ha querido darle un significado distinto, lo ha dicho expresamente.

NOVENO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre
propiedad industrial, por lo que el hecho que el segundo solicitante sea titular de la marca
comercial “UC” y de una familia de marcas y también de nombres de dominio, que se
forman a partir de élla, no impide que terceros soliciten nombres de dominios que
contengan la expresion “UC”, de lo contrario nadie mas podria registrar un nombre de
dominio “.cl”, que contuviera dicha expresion. Ademas, consta del sitio Web de Nic Chile
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que existen registros de nombres de dominio que contienen la expresion UC, cuyos
titulares son ajenos al segundo solicitante.

DECIMO: Que el contenido del sitio Web del nombre de dominio en disputa, tampoco
constituye un elemento determinante para resolver estos conflictos, ya que en la mayoria
de los casos estadn inactivos a la espera del respectivo fallo arbitral o porque
sencillamente esos contenidos pueden variar en el tiempo. Sin embargo, en este caso, se
encuentra activo y segun la impresion que acompana la segunda solicitante, no se refiere
a ninguno de los estamentos respecto a los cuales podria entrar en conflicto con la
segunda solicitante, como educacion, salud, club deportivo, medios de comunicacion, sino
como se expresa en el escrito de demanda: “la parte demandada claramente intenta
vincular a mi representado con un movimiento de cierta tendencia politicas...”, 1o cual no
es raro y es propio de toda Universidad la existencia de distintas tendencias politicas.
DECIMOPRIMERO: Que los fallos acompafiados de acuerdo a la regla general de
nuestro derecho, sélo tienen un efecto relativo y ademas no hacen variar lo resuelto por
este sentenciador.

DECIMOSEGUNDO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante, mala fe del primer solicitante.

DECIMOTERCERO: Que no consta en autos que el primer solicitante don Roberto
Antonio Vargas Corvalan, actde a nombre de un tercero.

DECIMOCUARTO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “jotauc.cl”, ya que por lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante,
no afecta la validez y prioridad de la primera solicitud de autos, no acreditan un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer
solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y siguientes del
Cadigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

[.- Que se asigna el nombre de dominio “jotauc.cl” al primer solicitante esto es a don

Roberto Antonio Vargas Corvalan.
Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la Pontificia Universidad Catdlica
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de Chile.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifiquesele la presente resolucion en su oportunidad, por correo electrénico a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile, y devuélvansele
los antecedentes.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 6 — 2009.



