TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
maeclass.cl
Rol N° 058-2013

Santiago, ocho de octubre de dos mil trece.

VISTOS:

Que con fecha, veintiséis de enero de dos mil trece, autdbnomo (Manuel Francisco Acevedo
Fuentes), siendo su contacto administrativo don Manuel Francisco Acevedo Fuentes,
domiciliados en Vergara nimero seiscientos noventa y nueve, departamento ciento cuatro,
Santiago, Santiago, solicité ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“maeclass.cl”; que con fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, los senores Eclass Chile
S.A., siendo su contacto administrativo don Francisco Carey, ambos domiciliados en Avenida
Isidora Goyenechea nimero dos mil ochocientos, oficina cuatrocientos veinte, piso cuarentay
dos, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcion del nombre de
dominio “maeclass.cl” , dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la “Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciocho mil doscientos setenta y cuatro, de fecha
ocho de julio de dos mil trece, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucion del
conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
solo los senores Eclass Chile S.A., por o que no se produjo conciliacion.

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

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones |0S
senores Eclass Chile S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo periodo
la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido €l traslado respectivo a traslado a Autonomo (Manuel Francisco
Acevedo Fuentes), este no hizo uso de ¢l y no comparecio en oportunidad alguna en el
proceso.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho aegado. Se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segin consta en autos.
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Que en el periodo establecido para la prueba los sefiores Eclass Chile S.A., hacen uso de dicho
plazo.

Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha doce de septiembre de dos mil trece.

Que existe constancia en autos que los senores Eclass Chile S.A., pagaron la totalidad de los
honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los senores Eclass Chile
S.A., argumentan gue son una empresa que se dedica a la provision de servicios de educacion,
especificamente de cursos y diplomados que se prestan en forma semi-presencial, que
combinan clases on-line con clases presenciales ofrecidas en la Universidad Adolfo Ibaiiez.
Expresan que tal sistema, ha permitido que miles de personas que no podian perfeccionarse
por problemas de tiempo, tengan acceso a los cursos y diplomados que ofrecen, con un horario
flexible y sin el inconveniente de tener que trasladarse de un lugar aotro. Y que, en virtud del
éxito que han tenido sus cursos, se ha generado a la expansion de la empresa a paises como
Ecuador y Peri. Indican, que por eso han procurado registrar la marca “ECLASS”, através de
su empresa Education Technologies S.A, siendo ademas titulares de un nombre de dominio
cuasi idéntico al nombre de dominio solicitado en autos. Respaldan sus aseveraciones con un
analisis grafico de las expresiones citadas y, agregan que, la expresion “ECLASS” se
encuentra integramente contenida en el nombre de dominio en disputa. Indican que, la tinica
diferencia existente entre sus nhombre de dominio y marcas con el nombre de dominio en
disputa es la inclusion del elemento inicial “ma” en el dominio pedido, lo que no podra ser
advertido correctamente por los usuarios de internet. Y recalcan, que de este modo, los
cibernautas no podran distinguir de manera adecuada un dominio del otro, llegando a pensar
gue los productos y/o servicios que se ofrezcan a través de la pagina web “maeclass.cl”
corresponderan a sus productos y servicios ofrecidos, tal como lo hace actualmente a través
del dominio “eclass.cl” y la marca “ECLASS”, lo que indudablemente no sera cierto. Hacen
presente que, en atencion a su titularidad sobre nombre de dominio y marcas “ECLASS” y el
reconocimiento de que goza entre el publico en general, es posible deducir que se trata de un
término que es asociado por los cibernautas directa y exclusivamente a Eclass Chile SA. Y
gue en tal sentido, en el caso de asignarsele dicho nombre de dominio a (Manuel Francisco
Acevedo Fuentes),, las personas que accedan a dicho sitio Web asocien los servicios y
productos que en dicho sitio se ofrezcan, viéndose los lectores derivados a una pagina Web
gue no tiene relacion alguna con Eclass Chile S.A., creando con ello un dafio a sus intereses
comerciales y perjuicios de caracter cualitativo para los usuarios de internet.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 801.719, “ECLASS”, mixta,
servicios, clase 41; Registro N° 769.485, “ECLASS”, denominativa, productos, clase 9;
Registro N° 721.180, “ECLASS”, mixta, servicios, clase 41; Registro N° 769.484, “ECLASS”,
mixta, productos, clase 9; Registro N° 769.451, “ECLASS”, denominativa, servicios, clase 41.
Y sutitularidad sobre el nombre de dominio “eclass.cl”.

Sefialan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: A) Criterio de Mejor Derecho: pues se ha acreditado la existencia de registros
comerciales y nombres de dominio estructurados en base a la expresion “ECLASS”; B)
Criterio del Legitimo Interés: pues su interés Se configura por su intencion de proteger los
derechos que emanan de sus registros marcarios y nombre de dominio; C) Criterio de la buena
fe: pues es indudable que atendida la unidad en la proteccion del signo no s6lo como marca
sino como signo distintivo, son quienes se encuentran de buena fe respecto a dominio sub lite:
Indican, ademas que el Principio “First Come, First Srrved”, no es aplicable en autos.

En el Derecho citan las normas contenidas en el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile; La
jurisprudencia nacional en la materia, en particular el Fallo del Juez Arbitro don Marcos
Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio “bancorp.cl”, de fecha dos de
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noviembre de dos mil diez; Y ladoctrina, particularmente, “Marcas Comerciales y Nombres
de Dominio”, Rodrigo Moretti Oyarzun, pagina 55, 1° Edicion, Editorial Librotecnia.

Como fundamento de su argumentacion acompafian: |mpresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 801.719,
“ECLASS”, mixta, servicios, clase 41, registrado con fecha veintitrés de noviembre de dos mil
siete; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 769.485, “ECLASS”, denominativa, productos, clase
9, registrado con fecha trece de octubre de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
721.180, “ECLASS”, mixta, servicios, clase 41, registrado con fecha veintitrés de marzo de
dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 769.484, “ECLASS”, mixta, productos,
clase 9, registrado con fecha trece de octubre de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
769.451, “ECLASS”, denominativa, servicios, clase 41, registrado con fecha trece de octubre
de dos mil seis; Impresion obtenida desde la pagina web de NIC Chile, www.nic.cl, resultado
de basqueda de dominio “eclass.cl”, registrado con fecha veintiséis de abril de dos mil doce;
Impresion de cuatro paginas obtenidas desde el sitio web www.eclass.cl, impresas con fecha
seis de agosto de dos mil trece; Impresion  de tres paginas obtenidas desde la red socia
TWITTER, perfil de usuario “ECLASS” e Impresion de diecinueve paginas obtenidas desde
la red social FACEBOOK, perfil de usuario “ECLASS”, todas impresas con fecha seis de
agosto de dos mil trece.

Que en el periodo probatorio los senores Eclass Chile S.A., acompanan los siguientes
documentos: Impresion de documento de una pagina denominado “Avisos en Diario la
Tercera-2004”, en donde destaca el signo “ECLASS.CL”, sin constar fecha; |mpresion de dos
paginas documento denominado “Avisos en Diario la Tercera -2005”, en donde destaca el
signo “ECLASS.CL”, sin constar fecha; Impresion de una pagina de documento denominado
“Avisos en Diario la Tercera -2006”, en donde destaca el signo “ECLASS.CL”, sin constar
fecha; Impresion de una pagina de documento denominado “Publicacion de Clases en Diario
la Tercera -2006”, en donde destaca el signo “ECLASS.CL”, sin constar fecha; Impresion de
una pagina de documento denominado ‘“Pagina Web eClass Business: www.eclass.cl-2004”,
en donde destaca el signo “ECLASS.CL”, sin constar fecha; Impresion de una pagina de
documento denominado “Pagina Web eClass Business: www.eclass.cl-2005”, en donde
destaca el signo “ECLASS.CL”, sin constar fecha e Impresion de una pagina de documento
denominado “Pagina Web eClass Business: www.eclass.cl-2006”, en donde destaca el signo
“ECLASS.CL”, sin constar fecha;

CONSIDERANDO:

1- Que consta en autos que Autonomo (Manuel Francisco Acevedo Fuentes) tiene la
calidad de primer solicitante puesto que pidié el dominio en cuestion en estos autos, en forma
previaalos senores Eclass Chile SA.;

2.- Que de acuerdo alo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
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principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros,

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come, First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinion de este sentenciador, este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto € mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, €l interés de las
partes respecto del dominio en cuestion;

12.-  Querespecto del interés del primer solicitante, consta de los antecedentes que rolan en
el proceso, que habiendo sido validamente notificado, no realizd gestion 1util alguna en
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tiempo ni en forma, por 1o que acredita su interés con la sola presentacion de su solicitud en
primer lugar;

13.-  Que respecto dd interés del segundo solicitante, consta en autos que, habiendo sido
validamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos no
objetados, que es titular de numerosos registros marcarios en el pais, de la expresion
“ECLASS”, para distinguir productos de las clases 9, y servicios de las clases 41, del
Clasificador Internacional de Productosy Servicios para el Registro de Marcas, que el registro
mas antiguo data del afio 2004, que asimismo tiene asignado en NIC Chile el dominio eclass.cl
y que con este signo se distingue y usa en el mercado para prestar servicios relacionados con
una metodologia de ensefianza flexible pues es via online y presencial;

14.-  Que, ninguna de las partes ha acreditado una relacion o derecho con una expresion
idéntica al dominio en cuestion en autos;

15.- Que de todo lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en
conflicto, gque en laespecie no existe infraccion a derechos validamente adquiridos;

16.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas, antes mencionadas, corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First Come, First Served”, en base a
los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

17.-  Que para laresolucion del conflicto de autos es indispensable determinar la naturaleza
de los elementos que constituyen el nombre del dominio en cuestion, los que claramente son
dos elementos denominativos “mae”, “class”’, el primero que aparece como un elemento de
fantasia o arbitrario, sin significado en algan idioma conocido y “class” con un significado
claro y preciso en idioma inglés;

18.- Que, en consecuencia, lainclusion de un elemento arbitrario a la conformacion de este
dominio logra, en opinion de este Tribunal, constituir un todo con fisonomia propia y que no
habiendo demostrado ninguna de las partes, uso previo de un signo idéntico se puede solo
deducir que el primer usuario y adoptante del mismo es el primer solicitante;

19.- Que por otra parte, en materia de nombres de dominio no son aplicables las normas
relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sélo puede ser asignado a
una persong;

20.- Que la limitacion antes descrita ha determinado en la practica la existencia de
asignaciones de nombres de dominio, a diferentes personas, con la sola diferenciacion de una
letra o elemento, 0 el hecho de agregar o quitar a una expresion una letra, palabra u otros
elementos alfanuméricos;

21.- Que consecuencia de lo antes expresado es lo que ha constatado esta Arbitro, d visitar
la pagina web de NIC Chile, donde constan asignaciones de dominios a personas diferentes
del segundo solicitante y que contienen la expresion “eclass”, tales son a titulo de ejemplo, los
dominios: declass.cl, eclassroom.cl, onlineclass.cl, entre otros,

22.-  Que lo anterior demuestra que, &l segundo solicitante no posee, en el mercado nacional,
la exclusividad absoluta sobre la denominacion “eclass’, si no que al contrario posee una
exclusividad relativa, esto es, limitada a las denominaciones sobre las que tiene algiin derecho
Y NO en conjunto con otras expresiones diferentes, como es en autos, las expresiones “mag”;
23.-  Que, en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la conviccion, con los antecedentes del
proceso, que no existe por parte del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre
del dominio en disputa, que prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo
expuesto y la prueba rendida por el mismo no lo logran acreditar;

24.-  Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que estitular de otros dominios actualmente vigentes.
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AQue, POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para
el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “maeclass.cl”, al primer solicitante autonomo (Manuel
Francisco Acevedo Fuentes)

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores Eclass Chile S A.;

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por los Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo



