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1. LAS PARTES
Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «Bruce Michael Cudworth», domiciliado en Pasaje Republica 3-F,
Santiago Centro, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante»,
por si.

1.2. Segundo Solicitante: «Instituto Chileno Norteamericano de Cultura», domiciliado en
Moneda N® 1467, Santiago Centro, Santiago, Chile, en adelante también denominado el
«Segundo Solicitante», representado por don Rodrigo Puchi Zurita.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignacién del nombre de
dominio <northamericanenglish.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de
dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el
Segundo Solicitante.

3. ITER PROCESAL

Con fecha 21 de septiembre de 2005, Bruce Michael Cudworth solicitd la inscripcién del
nombre de dominio <northamericanenglish.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, parrafo 1%, de la Reglamentacién para
el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la
«RNCh», Instituto Chileno Norteamericano de Cultura solicitdé también la inscripcion del mismo
nombre de dominio <northamericanenglish.cl> con fecha [Fecha 2° Solicitud], en adelante, la
«Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4
y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el «Anexo»,
contenido en la RNCh, y mediante oficio OF05514, NIC Chile design6 al infrascrito como
arbitro arbitrador para la resolucion del presente conflicto sobre asignaciéon del nombre de
dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo dia por via electronica la documentacién
disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los
antecedentes.

Con fecha 19 de diciembre de 2005, este sentenciador acepté el cargo de arbitro arbitrador y
juré desempenarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma
resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijandose como
sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Region
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Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se cité a las partes a una audiencia en la sede
del tribunal, para el dia 27 de diciembre de 2005, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha
audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse
conciliacién entre las partes se fijaria el procedimiento a seguir para la resolucion del conflicto.
Finalmente, en la misma resolucién se ordené agregar a los autos el oficio recibido de NIC
Chile y notificar al sefior Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo
electronico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignandole al proceso el Rol
N®¢ 173-2005.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes mediante carta
certificada. La misma informacién fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacién de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 27 de diciembre de 2005 se celebré la audiencia a que fueron citadas las partes,
con la asistencia de don Bruce Michael Cudworth, Primer Solicitante, y de Rodrigo Puchi,
representante del Segundo Solicitante Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, en
presencia de este arbitro y con la asistencia de la seforita Claudia Ortega Ulzurrin, quien
oficié como actuaria.

No produciéndose conciliacién en dicha audiencia, se fijaron entre las partes y el tribunal las
reglas de procedimiento que serian detalladas en una resolucién a ser notificada a las partes,
produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantd un acta que fue
firmada por las partes y por el arbitro.

Con fecha 27 de diciembre de 2005 este arbitro dicté resolucion fijando las reglas de
procedimiento, que fueron basicamente las siguientes:

—Llas partes tendran un plazo comldn no superior a diez dias para presentar sus
correspondientes demandas, término que sera fijado por resolucion del tribunal notificada a las
partes por correo electrénico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su
defecto, a aquellas que se indican en la primera resolucién de este tribunal.

—Las demandas se presentaran por escrito y contendran los argumentos en virtud de los
cuales se solicita la asignacion del nombre de dominio en disputa. Ademas, se deberan
acompafar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No seran admisibles
la prueba testimonial ni la absolucion de posiciones. El tribunal tendra la facultad de rechazar
actuaciones o diligencias que estime innecesarias 0 que puedan realizarse alternativamente
de otro modo.

—Una vez presentada la ultima demanda, o vencido el término para ello, se dard traslado
comun a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas
contrarias, sin que puedan acompanarse nuevas pruebas.

—Vencido el término para contestar, quedara cerrado el debate, sin necesidad de certificacion,
y el proceso quedard en estado de sentencia.

—£En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferira
igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado conterioridad, no
pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedara en estado
de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.

—Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirdn presentaciones de
ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripcién del
nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrénico o
modificaciones de patrocinio o personeria, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo Noveno
de esta resolucién. Con todo, hasta antes de la dictaciéon de la sentencia definitiva, el tribunal
podra dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolucién se detallaron ademas diversas reglas de tramitacion relativas a
plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que
cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, seria resuelta libremente por el tribunal,
quien podria igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de
procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirian efectos para las
partes desde la fecha de su notificacién.
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Con fecha 26 de enero de 2006 se dicté resolucién notificada a las partes por via electrdnica
con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: « Visto el mérito de autos: SE RESUELVE: Las
partes tendran plazo hasta el dia 16 de febrero de 2006 para presentar sus demandas
solicitando la asignacién del nombre de dominio en disputa. En dicha presentacién cada parte
debera acompanar ademas todas las pruebas en que funda su pretension.- Ademas, una
copia de cada presentacion debera ser enviada por correo electrénico a la direccion
<tribunal@arbitral.cl>».

Con fecha 27 de enero de 2006, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompanando
ademas la documentacion probatoria en que sustenta su pretension.

Con fecha 16 de febrero de 2006, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompafnando
ademas la documentacion probatoria en que sustenta su pretension.

Con fecha 15 de mayo de 2006 se dictd resolucion notificada a las partes por via electrdnica
con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo la presentacién del Primer
Solicitante: Téngase presente y por acompafiados.- Proveyendo la presentacion del Segundo
Solicitante: A LO PRINCIPAL: Por presentados los argumentos. AL PRIMER OTROSI: Por
acompafados. AL SEGUNDO OTROSI: Ha lugar s6lo en cuanto se dispone la agregacion al
proceso, por el tribunal, de un ejemplar impreso de la home page del sitio web
www.norteamericano.cl AL TERCER OTROSI: Téngase presente.- Las partes tendran plazo
hasta el dia 24 de mayo de 2006 para contestar las demandas o presentaciones contrarias, sin
que puedan acompanar o solicitar nuevas pruebas, atendido el estado de la causa.- Se
recuerda a las partes que deberan hacer sus presentaciones tanto en forma material como por
correo electrénico, en la misma fecha.»

Con fecha 23 de mayo de 2006, el Primer Solicitante presenta su contestacion.
Con fecha 24 de mayo de 2006, el Segundo Solicitante presenta su contestacion.

Finalmente, con fecha 21 de octubre de 2006 se cit6 a las partes a oir sentencia, mediante
resolucién que les fue notificada por via electrénica con igual fecha.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relacion al Primer Solicitante, Bruce Michael Cudworth

El Primer Solicitante don Bruce Michael Cudworth es una persona natural de nacionalidad
estadounidense, con domicilio en Santiago de Chile.

De los documentos acompafiados por el Primer Solicitante, no objetados, constan los
siguientes hechos:

—~Que es socio en un 50% de la sociedad SANTIAGO NORTH AMERICAN ENGLISH
PROFESSIONALS LTDA., la cual también puede utilizar el nombre NORTH AMERICAN
ENGLISH, constituida con fecha 23 de mayo de 1997.

—AQue dicha sociedad tiene por objeto la ensefianza de idiomas

—Que dicha sociedad funciona efectivamente el giro antes indicado, como consta de las
boletas y facturas acompanadas a los autos, identificandose en los hechos como “North
American English Ltda.” o “North American English Profesionals Limitada.” Ademas, dicha
sociedad se halla inscrita e el Registro OTEC, Registro Nacional de Organismos
Capacitadores, todo ello con anterioridad a la fecha de la Primera Solicitud de registro del
nombre de dominio en disputa.

—AQue los cursos que imparte dicha sociedad en la practica son referidos al idioma inglés.
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4.2. En relacion al Segundo Solicitante, Instituto Chileno Norteamericano de Cultura

El Segundo Solicitante Instituto Chileno Norteamericano de Cultura es una corporacion de
derecho privado, con domicilio en Santiago de Chile.

De los documentos acompanados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los
siguientes hechos:

—AQue dicha corporacién fue fundada con fecha 19 de mayo del afio 1944.

—AQue, conforme a sus estatutos, su objetivo fundacional es fomentar un mejor y mas claro
reciproco entendimiento entre Chile y los Estados Unidos y entre sus respectivos nacionales.
Uno de sus diversos fines es el estudio de la lengua inglesa.

—AQue una de las actividades que desarrolla es la ensefianza del idioma inglés.

—Que en los hechos se identifica como “Instituto Chileno Norteamericano de Cultura” o
“Norteamericano”.

—AQue es titular de las siguientes marcas registradas en el Departamento de Propiedad
Industrial de Chile, conforme a los siguientes documentos acompanados por dicha parte:

1) Copia del registro N¢ 563.225, marca INSTITUTO CHILENO
NORTEAMERICANO, distintiva de instituto de ensefianza y cultura y centro de
formacién técnica, clase 41.

2) Copia del registro N° 564.749, marca INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO
NORTEAMERICANO, distintiva de servicios de educacion superior y técnica de
cualquier tipo, clase 41.

3) Copia del registro N2 573.196, marca CHILENO-NORTEAMERICANO.CL,
distintiva de servicios de comunicacién por medio alambricos e inaldmbricos;
entrega de informacién via electrdnica, por Internet o cualquier otro medio, clase
38.

4) Copia del registro N° 573.197, marca NORTEAMERICANO.CL, distintiva de
servicios de comunicacion por medios aldmbricos e inalambricos; entrega de
informacion via electrdnica, por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

5) Copia  del registro N® 573.198, marca INSTITUTO-CHILENO-
NORTEAMERICANO.CL, distintiva de servicios de comunicacion por medio
alambricos e inaldmbrico; entrega de informacién via electrénica, por Internet o
cualquier otro medio, clase 38.

6) Copia del registro N2 573.199, marca INGLES-EN-EL-NORTEAMERICANO.CL.
distintiva de servicios comunicacion por medio alambricos e inalambrico; entrega
de informacion via electrénica, por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

7) Copia del registro N® 580.530, marca THE NORTH AMERICAN INSTITUTE,
distintiva de instituto de ensefianza y cultural, clase 41.

8) Copia del registro N° 580.531, marca THE CHILEAN NORTH AMERICAN
INSTITUTE, distintiva de instituto de ensefianza y cultural, clase 41.

9) Copia del registro N2 592.401, marca CHILEAN NORTHAMERICAN CULTURAL
CENTER, distintiva de instituto de ensefanza y cultura, centro de formacién
técnica, clase 41.

10) Copia del registro N 592.402, marca CHILEAN AMERICAN BINATIONAL
CENTER, distintiva de instituto de ensefanza y cultura, centro de formacién
técnica, clase 41.

11) Copia del registro N°¢ 592.403, marca CENTRO CULTURAL CHILENO
NORTEAMERICANO, distintiva de ensefianza y cultura y centro de formacion
técnica, clase 41. ] ]

12) Copia del registro N® 607.392, marca CENTRO DE FORMACION TECNICA
NORTEAMERICANQO, distintiva de instituto de ensefianza y cultura, y centros de
formacion técnica, clase 41.

13) Copia del registro N¢ 681.724, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO
CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de programas
hablados, radiados, televisados y de multimedia, comunicaciéon a través de
Internet, difusién de programas a través de Internet, clase 38.

14) Copia del registro N? 681.725, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO
CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de servicios
de educacién, centro de ensefianza de idiomas, organizacién de actividades
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culturales y extraprograméticas con fine educacionales; ensefianza de idiomas a
través de la educacion técnica, profesional, basica y media, clase 41.

15) Copia del registro N°? 681.726, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO
CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de todos los
productos de la clase 16.

16) Copia del registro N2 707.641, marca NORTEAMERICANO EL INGLES DEL TLC,
distintiva de todos los productos de la clase 16.

17) Copia del registro N® 707.642, marca NORTEAMERICANO EL INGLES DEL TLC,
distintiva de servicios de educacion, centro de ensefianza de idiomas,
organizacién de actividades culturales y extraprogramaticas con fines
educacionales, ensefiaza de idiomas a través de la educaciéon técnica,
profesional, basica y media, clase 41.

18) Copia del registro N® 707.643, marca EL INGLES DEK TLC SE APRENDE EN EL
NORTEAMERICANO, distintiva de servicios de educacion, centro de ensenanza
de idiomas, organizacién de actividades culturales y extraprogramaticas con fines
educacionales, ensefiaza de idiomas a través de la educacion técnica,
profesional, basica y media, clase 41.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Presentacion Principal del Primer Solicitante
El Primer Solicitante textualmente afirma lo siguiente:

“1. Nuestra razén social inscrito en el Registro de Comercio de Santiago el 26 de mayo de
1997 repertorio 66472 fs. 12433 N¢ 9951 es SANTIAGO NORTH AMERICAN ENGLISH
PROFESSIONALS LTDA, o NORTH AMERICAN ENGLISH como indica claramente el
EXTRACTO (adjunta) de nuestra constitucién de sociedad.

2. Yo, Bruce Michael Cudworth, norteamericano, profesor de ingles norteamericano y
socio de la empresa NORTH AMERICAN ENGLISH LTDA. llevo 9 afios explotando mi calidad
de norteamericano para disenar, implementar y ensefar especificamente el ingles
Norteamericano a mis clientes que tienen una necesidad especifica de aprender ingles
Norteamericano por razones comerciales.

3. Empleamos especificamente profesores norteamericanos para ofrecer a nuestros
clientes, (mayormente bancos y empresas con lazos comerciales con los Estados Unidos) la
pronunciacién, vocabulario, modismos, y enfoque en el lenguaje ingles norteamericano que
ellos necesitan.

4. Nuestro PATENTE COMERCIAL (adjunto) vigente y pagado con lo cual operamos
legalmente en el Barrio Universitario de Santiago en la direccion Pasaje Republica N2 3,
departamento F, en la Comuna de Santiago, esta en el nombre NORTH AMERICAN
ENGLISH.

5. Estamos registros en el SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO,
(SENCE) con el nombre NORTH AMERICAN ENGLISH LTDA. El historial de las actividades
de capacitacion en ingles de nuestra empresa esta disponible en la pagina web
www.SENCE.cl

6. Tenemos 16 cursos de ingles norteamericano reconocidos e inscritos en SENCE
(adjunta) con coédigos permanentes para facilitar la franquicia tributaria disponible a las
empresas que compran cursos de ingles con NORTH AMERICAN ENGLISH LTDA.

7. Nuestras facturas, (adjunta) timbrados por SlI estan en el nombre de NORTH
AMERICAN ENGLISH, y hemos facturados y ensefiados mas que 1000 cursos hasta la fecha.

8. Nuestras boletas también timbrados por Sl estan en el nombre de NORTH
AMERICAN ENGLISH.

9. Nuestros folletos a color, que traen un mapa de cémo llegar a nuestro instituto, estan
en el nombre de NORTH AMERICAN ENGLISH.
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10. Nuestra DECLARACION ANUAL DE CAPITAL (adjunta) esta en el nombre de
NORTH AMERICAN ENGLISH.

11. Nuestras DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS (adjunta) a Sll esta en el nombre
NORTH AMERICAN ENGLISH.

12. Nuestra papel membrete a tres colores (adjunta) impreso en la conocida imprenta 3f
esta en el nombre de NORTH AMERICAN ENGLISH.

13. Mi tarjeta profesional (adjunta) de Director de mi instituto NORTH AMERICAN
ENGLISH esta en el mismo nombre.

14. El nic www.northamericanenglish.cl ya esta inscrito en nuestro nombre, y pagado con
boleta con fecha de 27 de septiembre 2005. (adjunta)

15. Nuestro RUT de EMPRESA (adjunta) esta con el nombre NORTH AMERICAN
ENGLISH.

16. Nuestra cuenta bancaria en CITI BANK esta en el nombre NORTH AMERICAN
ENGLISH LTDA.”

5.2. Presentacion principal del Segundo Solicitante
El Segundo Solicitante textualmente afirma lo siguiente:

“Conforme al numeral 2) del acta, el objeto del presente arbitraje es “acreditar” el “mejor
derecho en el nombre de dominio en disputa”. Para ello, resulta util considerar que mi
mandante corresponde a una corporacién de derecho privado con personalidad juridica
establecida en el afo 1944, conforme se acredita con la documentacion que se acompana
junto a este libelo. Desde aquella época la ensefianza del inglés por parte del
“NORTEAMERICANO?” va indisolublemente asociada a la figura de mi representada, siendo en
la actualidad una institucion que es ampliamente conocida por el consumidor y no sélo a nivel
de ensefanza del idioma, sino por el cimulo de actividades culturales que se desarrollan en
dicho lugar. En armonia con lo anterior, mi mandante en pos de una debida proteccion de
dicha circunstancia, ha protegido dicho término marcariamente conforme a las siguientes
especificaciones:

1) Registro N° 563.225, marca INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO, distintiva de
instituto de ensefianza y cultura y centro de formacion técnica, clase 41.

2) Registro  N° 564.749, marca INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO
NORTEAMERICANO, distintiva de servicios de educacion superior y técnica de cualquier tipo,
clase 41.

3) Registro N° 573.196, marca CHILENO-NORTEAMERICANO.CL, distintiva de servicios
de comunicacién por medio alambricos e inalambricos; entrega de informacion via electrénica,
por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

4) Registro N°¢ 573.197, marca NORTEAMERICANO.CL, distintiva de servicios de
comunicacion por medios alambricos e inalambricos; entrega de informacion via electronica,
por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

5) Registro N2 573.198, marca INSTITUTO-CHILENO-NORTEAMERICANO.CL, distintiva
de servicios de comunicacién por medio alambricos e inalambrico; entrega de informacion via
electronica, por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

6) Registro N® 573.199, marca INGLES-EN-EL-NORTEAMERICANO.CL. distintiva de
servicios comunicacion por medio alambricos e inalambrico; entrega de informacién via
electronica, por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

7) Registro N¢ 580.530, marca THE NORTH AMERICAN INSTITUTE, distintiva de
instituto de ensefianza y cultural, clase 41.

8) Registro N2 580.531, marca THE CHILEAN NORTH AMERICAN INSTITUTE, distintiva
de instituto de ensefianza y cultural, clase 41.

9) Registro N°? 592.401, marca CHILEAN NORTHAMERICAN CULTURAL CENTER,
distintiva de instituto de ensefianza y cultura, centro de formacion técnica, clase 41.

10) Registro N? 592.402, marca CHILEAN AMERICAN BINATIONAL CENTER, distintiva
de instituto de ensefianza y cultura, centro de formacién técnica, clase 41.

11) Registro N® 592.403, marca CENTRO CULTURAL CHILENO NORTEAMERICANO,
distintiva de ensefianza y cultura y centro de formacion técnica, clase 41.
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12) Registro N¢ 607.392, marca CENTRO DE FORMACION TECNICA
NORTEAMERICANO, distintiva de instituto de ensefanza y cultura, y centros de formacion
técnica, clase 41.

13) Registro N¢ 681.724, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO CHILENO
NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de programas hablados, radiados,
televisados y de multimedia, comunicacién a través de Internet, difusion de programas a través
de Internet, clase 38.

14) Registro N® 681.725, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO CHILENO
NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de servicios de educacion, centro de
ensefianza de idiomas, organizacion de actividades culturales y extraprogramaticas con fine
educacionales; ensefianza de idiomas a través de la educacion técnica, profesional, basica y
media, clase 41.

15) Registro N¢ 681.726, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO CHILENO
NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de todos los productos de la clase
16.

16) Registro N 707.641, marca NORTEAMERICANO EL INGLES DEL TLC, distintiva de
todos los productos de la clase 16.

17) Registro N® 707.642, marca NORTEAMERICANO EL INGLES DEL TLC, distintiva de
servicios de educacion, centro de ensefianza de idiomas, organizacion de actividades
culturales y extraprogramaticas con fines educacionales, ensefiaza de idiomas a través de la
educacion técnica, profesional, basica y media, clase 41.

18) Registro N® 707.643, marca EL INGLES DEK TLC SE APRENDE EN EL
NORTEAMERICANO, distintiva de servicios de educacién, centro de ensefianza de idiomas,
organizacién de actividades culturales y extraprograméticas con fines educacionales,
ensefaza de idiomas a través de la educacién técnica, profesional, basica y media, clase 41.

Como se puede apreciar, el concepto norteamericano es un término que se encuentra
claramente adscrito a la figura de mi mandante, y de alli que su derivacion inglesa solicitada
como nombre de dominio, sea una variante irrelevante de una marca que debe ser calificada
de renombrada. Dicha circunstancia es claramente constatable por este sentenciador, siendo
un hecho evidente o notorio por parte de cualquier persona de nivel medio, y por lo tanto una
circunstancia claramente verificable por este Tribunal.

Por su parte, la solicitante pretende obtener proteccién sobre una variante en inglés del
término NORTEAMERICANO, PARA PRESTAR PRECISAMENTE SERVICIOS
EDUCACIONALES DE DICHO IDIOMA, o sea coincide exactamente con los servicios que
ofrece mi mandante.

En torno al conflicto propiamente tal, es preciso recordar que los nombres de dominio son
mecanismos de identificacién en internet. En esta linea, el dictamen N° 1127 emanado de la
Comision Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del afio 2000 sefaldé que: (considerando
7.8)

“Si bien la funcién natural de un nombre de dominio es la de una direccion electrénica
que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticas conectadas a la
red, de manera simple y rapida, dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen
también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una
existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual
con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del
nombre de dominio o con sus productos o servicios.

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la
red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de
dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas,
que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes
y/o en territorios distintos, respectivamente.

Estas caracteristicas de los nombres de dominio, mas el hecho de que no se exige su
uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales
existentes en el mundo fisico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se
encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial.”

Este considerando da orientaciones en torno a las finalidades de un nombre de dominio, en
donde claramente se aprecia que estos medios de identificacion tienen incidencia mercantil.
Recogiendo dicho espiritu, la Reglamentacién de las Normas para la asignacién de los
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nombres de dominio .CL, en su articulo 14 expresa que es de responsabilidad de todo
solicitante que la inscripcién del nombre de dominio no contrarie las normas vigentes sobre
abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, asi como derechos
validamente adquiridos por terceros.

En primer término, queremos traer a colacién que esta parte es de la conviccion que la
existencia de un procedimiento reglado claramente determinara quien tiene un mejor derecho
en torno a una expresién. Esta cuestién no es menor, pues en materias de nombres de domino
se invoca frecuentemente el principio de “first come, first served”. Sin embargo, este principio
debe ser considerado como Ultima ratio decidendi, en el evento que dos partes estén en
igualdad de condiciones. Sostener lo contrario seria desnaturalizar el articulo 14, pues
importaria que los arbitros deberian siempre decidir en conformidad a dicho principio,
afectdndose la imparcialidad propia de todo juzgador.

Este fundamento ha sido recogido jurisprudencialmente, incluso por este mismo arbitro quien
ha sefalado reiteradamente que (cita tomada del fallo relativo al nombre de dominio
superpack.cl):

“En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador
respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado first
come first served, conforme al cual la asignacion de nombres de dominio corresponde
a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado
generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser
asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer
solicitante, salvo que se configure algun supuesto de excepcion que permita romper la
regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este ultimo esquema, el primer
solicitante esta en una posicion de ventaja inicial respecto de los solicitantes
posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sdlo cede si se demuestra que el primer
solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha
venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el
nombre de dominio disputado1. El principio en cuestion se explica en los sistemas de
TLDs en donde la asignacion de un nombre de un dominio secundario es coetdnea
con su solicitud, y por tanto corresponde mas bien a una denominacion para explicar
en forma breve como funcionan técnicamente tales sistemas, pero de alli a concluir
que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos juridicos
entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado.

Por lo mismo, en el sistema que rige la asignacion de nombres de dominio del ccTLD
<.cl>, en donde se da cabida a mas de una solicitud sobre un mismo SLD cuya
asignacion definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio
debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho
sistema. En este sentido, cabe sefialar que la aplicacion general o preferente del
citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sdlo se
alude a él de manera tangencial a propdsito del supuesto de inasistencia de todas las
partes a la primera audiencia citada por el arbitro, disponiendo que en tal caso «el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante» (art. 8, parrafo 4° del Anexo). En opinion de este sentenciador no puede
desconocerse, por tanto, que el aforismo en andlisis ha sido recogido en la norma
citada, y su reconocimiento como principio juridico guarda armonia con los aforismos
romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con todo, es
menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden
de prelacion o jerarquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector»
a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la
sentencia, o si por el contrario se trata de una solucién a aplicar en defecto o ausencia
de otras normas o principios juridicos que permitan solucionar una controversia de
esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir ademas bajo qué condiciones
es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, parrafo 1%, de la
RNCh, conforme al cual «Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para resolver la
interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior,
sino que la responsabilidad alli consagrada —una suerte de obligacion negativa—

Pagina 8



TRIBUNAL ARBITRAL

afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepcion; luego, estando todas
las partes sometidas a la misma obligacion de no afectar las normas, principios y
derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas esta en
situacion de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demas
solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de
ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de
un litigio por asignacion, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y
acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la
norma en analisis, facultad que no esta reservada ni para los solicitantes posteriores ni
para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved no puede
aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignacion
de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los
hechos involucrados a la luz de otras normas o principios juridicos que presupongan
una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sélo
en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la
controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se
mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultara legitimo solucionar la
controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el caracter de
solucién de ultima ratio.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con wuna interpretacion
sistematica o analdgica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, pdrrafo
4° del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la tnica que alude al
principio first come first seved, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que
para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de
conciliacion, «el arbitro emitira una resolucion que ordene que el dominio en disputa se
asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al
principio en cuestion tunicamente cuando no queda otra via de solucion que permita
optar por uno u otro sujeto procesal, y sélo en tal supuesto se privilegia al primer
solicitante. Por lo tanto, la aplicacion de este principio sdlo resultara armonica y
consecuente en tanto exista una situacion analoga a la contemplada en la citada
norma, esto es, unicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situacion
juridica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonia con el principio de imparcialidad de la
administracion de justicia, el cual se veria afectado si se sigue la tesis de la aplicacion
preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldria a ejercer jurisdiccion en
base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se veria con el pie forzado a
resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podria concluirse que el sistema de la RNCh
establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la
propia reglamentacion la que ha establecido un periodo especial para que intervengan
otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema
de asignacion posterior y no coetanea con la primera solicitud, a diferencia de otros
sistemas comparados.”

Entonces aclarado el hecho que la justicia debe absolutamente imparcial, y las resoluciones
deben ir en el sentido natural de las situaciones juridicas, invocamos los motivos por los cuales
la solicitud del primer solicitante afecta los derechos y principios establecidos en el articulo 14.

1. Normas vigentes sobre abusos de publicidad.

En torno a estas normas, es dable sefialar que no existe una norma a nivel legal que regle la
misma. A lo sumo se encuentran las normas contenidas en la Ley N° 19.628 relativa a la
libertades de opinion e informacion y ejercicio del periodismo, sin embargo no contemplan
norma alguna relativa a la publicidad. La Ley de proteccién al consumidor define la publicidad
en su articulo 1, numero 4 en términos que es “la comunicacién que el proveedor dirige al
publico por cualquier medio idéneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar
un bien o servicio”.

No obstante lo anterior, existen las normas del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria, en donde
también se define a la publicidad. Dichas normas claramente llenan el vacio legal existente
sobre el particular, y que sirven para interpretar esta hipétesis contemplada por parte del
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Reglamentador de Nic Chile. En dichas normas se sefiala que deben respetarse ciertas reglas
minimas, conforme a lo siguiente:

Art. 4

Los avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacion visual que
directamente o por implicacion, omision, ambigliedad o pretension exagerada, puedan
conducir al consumidor a conclusiones erréneas, en especial con relacion a:

A. Caracteristicas como: naturaleza, composicion, método y fecha de fabricacion,
idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen
comercial o geogréfico;

B. El valor del producto y el precio total que efectivamente debera pagarse;

C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;

D. Entrega, cambio, devolucion, reparacion y mantencion;

E. Condiciones de la garantia;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas
registradas, disefios y modelos, nombres comerciales;

Art. 13
Los avisos no deberan hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier
firma, companiia, institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no
deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre
comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por
una campana publicitaria

Estas normas resultan aplicables, ya que el nombre de dominio solicitado es una variante sin
modificacion alguna de un registro marcario posicionado mercantimente. De ahi que la
concesién del nombre de dominio importaria afectar derechos de propiedad industrial de mi
representada, con la agravante que al ser Internet un medio de publicidad, tal como lo han
establecido los érganos encargados de velar por la libre competencia, se podrian aprovechar
del “goodwill” o imagen adquirida que tiene la marca de mi poderdante.

2. Principios de competencia leal y de ética mercantil.

Esta norma fue establecida, a fin de mantener un respeto a valores superiores que
deben ser respetados por parte de los diversos agentes concurrenciales. Por su parte, el
Convenio de Paris sefala ciertas orientaciones, que conforme a la Convencion de Viena, que
establece normas para interpretar tratados, deben inspirar a los érganos jurisdiccionales. En
especial, deben evitarse los siguientes tipos de actos::

“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso
honestos en material industrial o comercial.

En particular deberan prohibirse:

1.cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, 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 actividad industrial o comercial de un competidor;
3.1as indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el gjercicio del comercio pudieren
inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion las caracteristicas,
la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”

Pues bien, y aunque sea reiterativo, es clara la confusiéon que se crearia al existir dos nombres
de dominio, practicamente iguales en la web. De alli que debe evitarse esta confusion, maxime
si consideramos los derechos preferentes, derivados de registros marcarios. En otras
palabras, resultaria claramente atentatorio contra estas normas el hecho que un nombre de
dominio, sobre un término traducido al inglés, destinado al mismo objeto que los registros
previos de mi mandante, estuviera en manos de una tercera persona.

De alli que el nombre de dominio en manos del primer solicitante claramente afecta estos
principios.

3. Derechos vélidamente adquiridos.
Los derechos validamente adquiridos corresponden a la manifestacion de los derechos

garantizados por la Constitucién Politica de la Republica. De los registros marcarios que se
acompafan junto al presente libelo, se acredita que mi mandante es titular de la expresion
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NORTEAMERICANO, debiendo ser amparado en base al N° 25 del articulo 19 de la
Constitucién Politica de la Republica.

En esta linea también es destacable el hecho que el inciso 3° del N° 24 del articulo 19 de la
Ley Fundamental senala que:

“Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae
0 o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio,...”.

De ello se sigue que de concederse el nombre de dominio al primer solicitante se privaria a mi
representada de un atributo esencial de su registro marcario, consistente en la facultad de
singularizar una pagina web con su propia denominacién.

Resumiendo, mi representada tiene un derecho preferente y prioritario sobre la expresion en
conflicto, producto de sus derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresién
NORTEAMERICANO, y por el conocimiento que tiene el consumidor relevante de la figura de
mi representada. En consecuencia la solicitud del primer solicitante infringe el articulo 14 de la
Reglamentacion de Nic Chile.”

5.3. Contestacion del Primer Solicitante

En descargo a la presentacién antes resefada, el Primer Solicitante basicamente afirma lo
siguiente: “Consta de resolucion de fecha 26 de enero de 2006, que Ud. resolvié que “Las
partes tendran plazo hasta el dia 16 de febrero de 2006 para presentar sus demandas
solicitando la asignacion del nombre de dominio en disputa”. El Instituto de Santiago nada
presentd dentro de plazo. No obstante lo anterior, s6lo ahora esta parte se entera que se han
acogido a tramitacién, las argumentaciones y pruebas presentadas por la contraria, fuera del
plazo dado por este Tribunal, lo cual resulta del todo improcedente.

La resolucion de fecha 27 de diciembre de 2005, que fij6 las bases del procedimiento que
regiria a las partes, sefialé claramente que: “En caso que una de las partes no presente su
demanda oportunamente, se le conferira igualmente traslado para contestar, debiendo en tal
caso respetar lo obrado con anterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En
este evento, el proceso quedara en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para
contestar.” Es del caso que este Tribunal tenga presente el grave dafio que la demora en la
presentacion de sus argumentos por la contraria, le ha causado a esta parte, toda vez que se
ha invertido grandes recursos en la creacion y difusion de una pagina web que ha utilizado el
dominio que ahora se cuestiona; demora que va en contra del principio de celeridad que
supone un procedimiento arbitral; y que por lo demas, funda el procedimiento de solucion de
controversias contenido en la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Ciertamente que la presentacién que ahora hace la contraria, no respeta los términos del
Procedimiento Arbitral acordado, ni menos el plazo de “...diez dias para presentar sus
correspondientes demandas,...”, segun se establecié en el procedimiento acordado por las
partes con fecha 27 de diciembre de 2005.” [...]

“De igual manera, en el caso que Ud. estime procedente acoger lo requerido en el Primer
Otrosi de esta presentacion, vengo en solicitar que los argumentos que se pasaran a exponer,
sean considerados complementariamente a los demas argumentos ya expuesto por esta parte
en este juicio.

I. El concepto “Norteamericano” no es privativo del “Instituto Chileno Norteamericano”..- En su
escrito, el Instituto de Santiago pretende presentarse ante este Tribunal como que “....la
ensefianza del inglés por parte del “NORTEAMERICANO” va indisolublemente asociada a la
figura de mi representada....” y que “...el concepto norteamericano es un término que se
encuentra claramente adscrito a la figura de mi mandante”.

Lo sefnalado por la contraria no es efectivo. El Instituto de Santiago, es uno mas de los cientos
de Binational Centers existentes en Latinoamérica, cuyo proposito es promover el idioma y la
cultura norteamericana. Ni siquiera en Chile mi contraparte es el Unico “Instituto Chileno
Norteamericano de Cultura”, ya que en la V Region existe otra Corporaciéon de Derecho
Privado del mismo nombre, fundada en el afio 1946 por iniciativa de quiera fuera director del
diario ElI Mercurio de Valparaiso, don Francisco Le Dantec; como también existen otros
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“Instituto Chileno Norteamericano de Cultura” en las ciudades de Antofagasta, La Serena,
Curicd, Chillan, Concepcién, Temuco, Osorno, y Puerto Montt. Cabe destacar que salvo por la
similitud del nombre, estos institutos no tiene relaciéon contractual alguna con la contraria.

Incluso més, resulta destacable que el dominio “chilenonortearicano.cl” no se encuentra
registrado a nombre de la contraria, si no que del referido “Instituto Chileno Norteamericano de
Cultura” ubicado en la V Region, asi como el “Instituto Chileno Norteamericano de Cultura”
ubicado en la VIl Regidn, es titular del dominio “norteamericanoconcepcion.cl”.

Como prueba de sus pretensiones, el Instituto de Santiago adjunta una larga lista de registros
marcarios que contienen la designacién “norteamericano” o similar, obviando sefialar que
todas dichas marcas le fueron otorgadas solo “con proteccién al conjunto” y sin proteccién a
“las palabras aisladas”, segun en cada uno de los registros citados expresamente se indica;
cuestion que solicito al Sr. Arbitro confirmar personalmente si lo estima necesario.

Mas all4d que las propias marcas citadas por la contraria son prueba de que ésta no tiene la
exclusividad respecto del término “norteamericano”, se debe sefalar que ello no podria haber
sido de otra manera, ya que el concepto “norteamericano” es considerado un genérico,
respecto del cual nadie se podria atribuir exclusividad. Asi lo sefala el Art. 19 bis C de la Ley
de Propiedad Industrial: “Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras,
colores, vocablos prefijos, sufijos, raices o segmentos de uso comun o que puedan tener
caracter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderan que confieren proteccién a la marca
en su conjunto y se concederan dejandose expresa constancia de que no se otorga proteccion
a los referidos elementos aisladamente considerados.”; norma la anterior, que se complementa
con lo senalado en el Art. 20 del mismo cuerpo legal.

Incluso mas, resulta interesante verificar el hecho que hasta el afo 1992, la marca “North
American English Center”, estaba registrada para la clase 41, correspondientes a servicios
propios de la educacién, por el Sr. Alberto Bril Sterman (N® de Registro 259621), quien no
tiene relacién alguna con la contraria.

Es decir, tanto por el hecho que el término “norteamericano” es un genérico que no puede ser
“apropiado” por nadie, sumado a que nunca al Departamento de Propiedad Industrial ha
otorgado la exclusividad de una marca con ese sélo concepto a la contraria (si no que en
conjunto con otras palabras), como asimismo por el hecho que la marca “North American
English Center” hasta el afio 1992 tampoco era del Instituto de Santiago, y que éste Instituto
es uno mas de los que existe en Latinoamérica y en Chile, resulta evidente que mi contradictor
no puede pretender ser la Unica titular del concepto “norteamericano” o su derivacion al idioma
inglés.

Il. El registrar una palabra como marca, no da derecho por si solo, a su dominio de internet..-
Como bien sefala la contraria, los nombres de dominio son mecanismos de identificacion en
internet, pero éstos no se identifican necesariamente con una marca comercial. Es decir,
nuestra reglamentacion en materia de dominios de internet, no condiciona su registro, al hecho
que el solicitante sea duefio de una marca que guarde relacién con el dominio que se solicita.

Por otra parte, a diferencia de los que ocurre en el tema marcario, nada impide que se registre
como dominio, un genérico o palabra de uso comun. Esta libertad en materia de dominios, es
lo que en parte ha permitido la importante expansién del comercio electrdnico a través de la
red de internet. Como dice el abogado especialista en temas marcarios, Juan Pablo Silva
Dorado: “¢ Es censurable el registro de palabras genéricas tales como "propiedades”, "tiempo”,
"panoramas”, etc.? En nuestra opinion, esos registros no son censurables. ;Qué busca el que
los registra? Ldgicamente, captar una gran cantidad de visitas a su pagina ( o casa ). Aqui no
hay abuso, sino viveza, en el buen sentido de la palabra, y ojala esos registros se traduzcan
en proyectos exitosos...” (Diario Estrategia, Miércoles 15 de Noviembre de 2000).

O como lo senala el propio Juez Arbitro, “Las marcas comerciales se inscriben para rubros
determinados y estan sujetas a una clasificacion que llega a 42, de acuerdo a un tratado
internacional, por lo cual pueden coexistir marcas iguales en clases distintas. Ahora, si quiero
inscribir mi marca como nombre de dominio en Internet, no existe ningun tipo de clasificacion,
y por ello alguien se puede haber adelantado a inscribir su marca idéntica, pero que esta
inscrita y es usada en rubros distintos”. ....

Asi es como el registro de dominios, no tiene las limitaciones que si tienen las marcas, “....vale
decir, se recurre a un nombre de dominio que corresponde a una palabra existente en el
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idioma y que designa a un cierto producto o servicio, y en la medida que esté disponible podra
ser inscrito. Por ejemplo, si yo inscribo el nombre de dominio ‘abogados.cl’, que es la
denominacion genérica para esa profesion, voy a poder hacerlo y de hecho ocurre, pues se
apunta a la intuicion del usuario, aquel que esta buscando un abogado a través de la Red.
Pero en realidad, si bien tendré ese nombre de dominio para utilizarlo en Internet, al querer
registrarlo como marca tendré un problema, porque los conceptos genéricos, como el del
ejemplo, no pueden ser inscritos como marcas”.( Entrevista a Marcos Morales Andrade, en
revista Marketers Network, Noviembre, 2001)

Consistente con lo sefialado precedentemente el Art. 22 del “Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL” (en adelante “el Reglamento”),
establece algunas circunstancias, que sirven para evidenciar y demostrar que el asignatario
del dominio objetado no ha actuado de mala fe, y entre ellas, *“... que el asignatario del
nombre de dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una
marca registrada con esa denominacién...”.

Esta parte presenté una serie de antecedentes que demuestran que desde ya hace varios
anos utiliza el concepto “north american english”; antecedentes que son clara evidencia que el
dominio que ha originado la controversia, es requerido para desarrollar las actividades propias
de la sociedad de la cual soy duefo, esto es, la ensefianza del idioma inglés. Entre dichos
antecedentes acompafnados como prueba se encuentra:

1. Copia de la inscripcién en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
de Santiago, de la sociedad que con fecha 23 de mayo de 1997 constitui junto a mi cényuge
Maria Soledad Santiago, inscrita a Fs. 12.433 N° 9.951 del afio 1997. Esta sociedad se
constituyé con el nombre de “SANTIAGO NORTH AMERICAN ENGLISH PROFESSIONALS
LIMITADA”, o0 “NORTH AMERICAN ENGLISH PROFESSIONALS”.

2. Copia de la PATENTE COMERCIAL de la sociedad referida en el punto anterior, la
cual aparece con el nombre de “SANTIAGO NORTH AMERICAN”.

3. Copia de registro en el “Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo” (“SENCE”), con
el nombre “NORTH AMERICAN ENGLISH LTDA.”.

4, Copia de facturas, con el nombre de “NORTH AMERICAN ENGLISH".

5. Folleteria con la cual se promociona el Instituto de mi propiedad, utilizando el nombre
de “NORTH AMERICAN ENGLISH”.

6. RUT de la ya referida sociedad, a nombre de “SANTIAGO NORTH AMERICAN
ENGLISH PROFESSIONALS LIMITADA”.

7. Cuenta bancaria en el banco “CITI BANK”, la cual estd en el nombre “NORTH
AMERICAN ENGLISH LTDA.”.

Por consiguiente, todos los antecedentes presentados, son muestra clara que el dominio
cuestionado es requerido para desarrollar las actividades propias de la sociedad de la cual soy
duenio, esto es, la ensefnanza del idioma inglés, y no para perjudicar intereses de terceros.

Como contrapartida, resulta inentendible el cuestionamiento que hace el Instituto de Santiago
respecto del dominio “northamericanenglish.cl” solicitado por esta parte, toda vez que si se
revisa la publicidad, razon social o papeleria de la contraria, ésta nunca ha utilizado como
concepto de identificacion comercial, el término “north american english”.

lll. Esta parte no contraviene en forma alguna lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento.- El
Art. 14 del Reglamento sefala en su inciso primero que, “Sera de responsabilidad exclusiva
del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad,
los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros.”

De esta manera ha pretendido evitar el registro de dominios que se hagan de mala fe, y con el
Unico animo de perjudicar a un tercero o de lucrar indebidamente con la venta del dominio.

Para facilitar el andlisis del Art. 14 del Reglamento, y dejar claramente establecido que esta
parte no lo ha vulnerado de manera alguna, procederemos a revisar por separado los
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concepto que dicho articulo contiene.

a) Normas vigentes sobre abusos de publicidad.- A falta de otra norma en nuestro
ordenamiento legal, nos deberemos remitir a modo referencial, a lo que dispone el Art. 4y 13
del Cédigo de Etica Publicitaria:
“Art. 4. Los avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacion visual que
directamente o por implicacion, omision, ambigiiedad o pretension exagerada, puedan
conducir al consumidor a conclusiones erréneas, en especial con relacion a:
A. Caracteristicas como: naturaleza, composicion, método y fecha de fabricacion,
idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen
comercial o geogréfico;
B. El valor del producto y el precio total que efectivamente debera pagarse;
C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;
D. Entrega, cambio, devolucion, reparacion y mantencion;
E. Condiciones de la garantia;
F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas
registradas, disefios y modelos, nombres comerciales.”

Por su parte el Art. 13 dispone que, “Los avisos no deberan hacer uso injustificado del nombre
o iniciales de cualquier firma, compania, institucion, o de la marca de un producto o servicio.
Los avisos no deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre
comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una
campana publicitaria.”

De los antecedentes acompariados por esta parte, resulta evidente que el dominio solicitado
guarda directa relacién con la actividad que la empresa de la cual soy duefio desarrolla: la
ensefanza del idioma inglés.

Al ingresar a la pagina web creada por esta parte usando el dominio objetado, se accedera a
la informacidn propia del instituto de educacién que me pertenece. Es decir, se esta usando a
internet como una herramienta mas para el desarrollo de la actividad que me es propia: la
ensefianza del idioma inglés.

No se inventd una frase o palabra que no guarde relacién con lo que han sido las frases de
publicidad, propaganda e identificacién comercial que siempre ha usado el instituto de inglés
del cual soy duerio, por lo que no ha existido abuso de publicidad alguno.

b) Principios de competencia leal y de ética mercantil.- La Ley que regula la Libre
competencia en Chile, estd contenida en el DFL N°1 del aino 2005 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N°
211 de 1973. (“Ley de Libre Competencia”) El referido cuerpo legal tiene por objeto promover y
defender la libre competencia en los mercados. La forma como se ha estructurado el sistema
de registro de dominios, ha sido un medio eficaz para garantizar la libre competencia en el
comercio electrénico, ya que justamente nadie se puede apropiar de una palabra y sus
derivaciones, lo cual justamente aumenta la competencia.

Por el contrario, es lo pretendido por el Instituto de Santiago, en cuanto a irrogarse de hecho la
exclusividad de la frase “norteamericano” y sus derivaciones, lo que atenta contra la libre
competencia.

En este sentido se debe tener presente el Art. 4 de la Ley de Libre Competencia, el cual
sefiala que, “No podran otorgarse concesiones, autorizaciones, ni actos que impliquen
conceder monopolios para el gjercicio de actividades econémicas, salvo que la ley lo autorice”.
En el poco probable caso que Ud. acoja lo pretendido por la contraria en cuanto a ser ella la
Unica poseedora del concepto “norteamericano”, y su derivacién al idioma inglés, en materia
educacional, se estaria en el hecho autorizando un monopolio sobre dicho concepto; cuestién
que la Legislacién de la Libre Competencia prohibe segun se ha transcrito, y que ni siquiera la
legislacién marcaria contempla, al ser el término en cuestién de uso comun o genérico. De alli
que el nombre de dominio debe quedar en manos del primer solicitante, esto es, esta parte.

c) Derechos validamente adquiridos.- El tratadista italiano Gabba, en su obra "Teoria de la
retroactividad de la ley" (“Teoria della retroactivita delle legi", tercera edicién, Torino, 1891-
1898, tomo |, pag. 191), sefala que son “Derechos adquiridos”, "....todos aquellos derechos
que son consecuencia de un hecho apto para producirlos bajo el imperio de la ley vigente al
tiempo en que el hecho se ha realizado y que han entrado inmediatamente a formar parte del
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patrimonio de la persona, sin que importe la circunstancia de que la ocasion de hacerlos valer
se presente en el tiempo en que otra ley rija".

Ya se expuso en esta presentacion que el Instituto de Santiago no tiene en el &mbito marcario
ninguna exclusividad respecto del concepto “norteamericano”, o su derivacién al idioma inglés,
por lo que resulta imposible que dicho concepto haya pasado a formar parte de su patrimonio,
y consecuente con ello, de manera alguna el dominio solicitado por esta parte ha afectado los
derechos adquiridos del Instituto de Santiago.

Aln a riesgo de ser reiterativo, la contraria no puede pretender atribuirse la exclusividad del
concepto “norteamericano” para temas de educacion; asi se los ha dicho el Departamento de
Propiedad Industrial del Ministerio de Economia, que al otorgarle marcas con dicho vocablo ha
sido clara en cuanto a que se le otorgan en conjunto con otras palabras y sin proteccion para
cada palabra por separado. Asi lo ha dicho Nic. Chile, que ha otorgado el dominio
“chilenonorteamericano.cl” a un instituto de promocion del inglés, distinto al de mi contradictor.

Por todo lo sehalado precedentemente, en el caso que nos ocupa corresponde aplicar
plenamente el principio ““first come, first served”, el cual este Tribunal bien conoce y ha
desarrollado latamente en otro juicios, y como consecuencia de ello, se debe confirmar a
nuestro favor el dominio “northamericanenglish.cl.”, negando la solicitud que como segundo
interesado ha hecho el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura.”

5.4. Contestacion del Segundo Solicitante

En descargo a la Presentacién Principal del Primer Solicitante, el Segundo Solicitante
basicamente afirma lo siguiente:

“En su argumentacion [el Primer Solicitante] sefiala que su razon social contendria la
expresién en conflicto, sin embargo es necesario sefalar que dentro de la legislacion mercantil
no existe norma alguna por la cual se habilite a terceros interesados para impetrar
modificacion de razén social tratandose de sociedades de personas. La Unica norma que
existe sobre el particular, es la norma del articulo 82 de la Ley de Sociedades Anonimas que
habilita a la modificacién de la razon social de sociedades de dicha naturaleza.

Con lo anterior, queremos poner de manifiesto que la razon social es una institucion que NO
HABILITA PARA ATRIBUIR DERECHOS DE SINGULARIZACION MERCANTIL. La razén
social es una cuestion que corresponde a un atributo de la sociedad, PERO QUE NO LA
HABILITA PARA OPERAR MERCANTILMENTE A NIVEL DE SINGULARIZACION, o
derechamente como marca.

Tal como fue invocado oportunamente, es Util fijar la finalidad de los nombres de dominio y
para ello invocamos el criterio del dictamen N° 1127 emanado de la Comisiéon Preventiva
Central, de fecha 28 de Julio del afio 2000 sefialé que: (considerando 7.8)

“Si bien la funcion natural de un nombre de dominio es la de una direccion electrdnica
que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticas conectadas a la
red, de manera simple y rapida, dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen
también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una
existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual
con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del
nombre de dominio o con sus productos o servicios.

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la
red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de
dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas,
que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes
y/o en territorios distintos, respectivamente.

Estas caracteristicas de los nombres de dominio, mas el hecho de que no se exige su
uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales
existentes en el mundo fisico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se
encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial.”

Es por lo anterior, que mi mandante detenta un mejor derecho sobre la expresion en conflicto,
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pues estd amparada por derechos sobre la expresion en conflicto en su variante en castellano,
y para ello recordamos los diversos registros de que es titular:

1) Registro N° 563.225, marca INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO, distintiva de
instituto de ensefanza y cultura y centro de formacién técnica, clase 41.

2) Registro N° 564.749, marca INSTITUTO PROFESIONAL CHILENO
NORTEAMERICANO, distintiva de servicios de educacion superior y técnica de cualquier tipo,
clase 41.

3) Registro N° 573.196, marca CHILENO-NORTEAMERICANO.CL, distintiva de servicios
de comunicacién por medio alambricos e inalambricos; entrega de informacion via electrénica,
por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

4) Registro N? 573.197, marca NORTEAMERICANO.CL, distintiva de servicios de
comunicacion por medios alambricos e inalambricos; entrega de informacion via electronica,
por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

5) Registro N2 573.198, marca INSTITUTO-CHILENO-NORTEAMERICANO.CL, distintiva
de servicios de comunicacién por medio alambricos e inalambrico; entrega de informacion via
electrénica, por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

6) Registro N® 573.199, marca INGLES-EN-EL-NORTEAMERICANO.CL. distintiva de
servicios comunicacion por medio alambricos e inalambrico; entrega de informacion via
electronica, por Internet o cualquier otro medio, clase 38.

7) Registro N° 580.530, marca THE NORTH AMERICAN INSTITUTE, distintiva de
instituto de ensefianza y cultural, clase 41.

8) Registro N° 580.531, marca THE CHILEAN NORTH AMERICAN INSTITUTE, distintiva
de instituto de ensefianza y cultural, clase 41.

9) Registro N2 592.401, marca CHILEAN NORTHAMERICAN CULTURAL CENTER,
distintiva de instituto de ensefianza y cultura, centro de formacion técnica, clase 41.

10) Registro N? 592.402, marca CHILEAN AMERICAN BINATIONAL CENTER, distintiva
de instituto de ensefianza y cultura, centro de formacién técnica, clase 41.

11) Registro N¢ 592.403, marca CENTRO CULTURAL CHILENO NORTEAMERICANO,
distintiva de ensefianza y cultura y centro de formacion técnica, clase 41. ] ;

12) Registro N¢ 607.392, marca CENTRO DE FORMACION TECNICA
NORTEAMERICANO, distintiva de instituto de ensefianza y cultura, y centros de formacion
técnica, clase 41.

13) Registro N® 681.724, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO CHILENO
NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de programas hablados, radiados,
televisados y de multimedia, comunicacién a través de Internet, difusion de programas a través
de Internet, clase 38.

14) Registro N¢ 681.725, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO CHILENO
NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de servicios de educacién, centro de
ensefianza de idiomas, organizacién de actividades culturales y extraprogramaticas con fine
educacionales; ensefianza de idiomas a través de la educacion técnica, profesional, basica y
media, clase 41.

15) Registro N® 681.726, marca NORTEAMERICANO, INSTITUTO CHILENO
NORTEAMERICANO DE CULTURA (etiqueta), distintiva de todos los productos de la clase
16.

16) Registro N2 707.641, marca NORTEAMERICANO EL INGLES DEL TLC, distintiva de
todos los productos de la clase 16.

17) Registro N° 707.642, marca NORTEAMERICANO EL INGLES DEL TLC, distintiva de
servicios de educacidén, centro de ensefianza de idiomas, organizacion de actividades
culturales y extraprogramaticas con fines educacionales, ensefiaza de idiomas a través de la
educacion técnica, profesional, basica y media, clase 41.

18) Registro N¢ 707.643, marca EL INGLES DEK TLC SE APRENDE EN EL
NORTEAMERICANO, distintiva de servicios de educacioén, centro de ensefianza de idiomas,
organizacién de actividades culturales y extraprogramaticas con fines educacionales,
ensefiaza de idiomas a través de la educacién técnica, profesional, basica y media, clase 41.

Como se puede apreciar, el concepto norteamericano es un término que se encuentra
claramente adscrito a la figura de mi mandante, y de alli que su derivacién inglesa solicitada
como nombre de dominio, sea una variante irrelevante de una marca que debe ser calificada
de renombrada. Dicha circunstancia es claramente constatable por este sentenciador, siendo
un hecho evidente o notorio por parte de cualquier persona de nivel medio, y por lo tanto una
circunstancia claramente verificable por este Tribunal. Es mas, es bastante previsible que la
primera solicitante use su nombre de dominio para fines publicitarios de sus servicios
consistentes en servicios de educacion del idioma inglés, CUESTION QUE CLARAMENTE
AFECTA AL PATRIMONIO DE MI MANDANTE.
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En definitiva, es claro que la litis esta trabada con una persona que claramente pretende darle
un uso publicitario a una expresion que es una variante irrelevante de una MARCA
REGISTRADA POR MI REPRESENTADA. De alli que mi mandante TENGA DERECHOS
SUPERIORES A LOS DE LA PRIMERA SOLICITANTE, cuya solicitud contraviene la
normativa vigente aplicable a este tipo de conflictos.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES
6.1. Reglas aplicables
6.1.1. Introduccion y normativa general

El presente proceso estd sometido a las reglas de los arbitros arbitradores, conforme a lo
dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los arbitros tendran el caracter de
‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procedera recurso alguno». Con arreglo a ello,
deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Cédigo de
Procedimiento Civil y Cédigo Organico de Tribunales. En tal sentido, dispone el articulo 640 N°
4 del Codigo de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendra «las razones de
prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposicion cuyo sentido es
reiterado por los articulos 637 del mismo Cédigo y 223 del Cédigo Organico de Tribunales.

En relacién a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia y a su caracter
vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh sefala que «Por el hecho de solicitar la
inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...]
acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas
contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el
parrafo tercero del art. 12 de la RNCh sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacién y arbitraje para
solucion de conflictos que se susciten en la inscripcién de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse
aquella contenida en el art. 12, parrafo 12, conforme al cual «Si al cabo del periodo de 30 dias
corridos a contar de la publicacion de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se
encontraran en tramite dos o méas solicitudes de inscripcién para ese mismo nombre de
dominio, se iniciara el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentacion».

En relacién a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las
solicitudes de inscripcion de nombres de dominio, dispone el parrafo primero del art. 14 de la
RNCh que «Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie
las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario
precisar cudl es la posicién procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignacién de
nombre de dominio y la situacion juridica en que éstas se hallan con respecto a un nombre de
dominio en conflicto, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinién
que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situacion juridica con respecto al
nombre de dominio en conflicto, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y
la forma como se aborda este fallo.

6.1.2. La situacion juridica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un
aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado first come first served,
conforme al cual la asignacién de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en
primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido
que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella
persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algin supuesto
de excepcién que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este
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ultimo esquema, el primer solicitante esta en una posicién de ventaja inicial respecto de los
solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sdlo cede si se demuestra que el
primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha
venido en denominarse —con mayor 0 menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de
dominio disputado’.

El principio en cuestion se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignacion de un
nombre de un dominio secundario es coetanea con su solicitud, y por tanto corresponde mas
bien a una denominacién para explicar en forma breve cémo funcionan técnicamente tales
sistemas, pero de alli a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a
resolver conflictos juridicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado.
Por lo mismo, en el sistema que rige la asignacién de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en
donde se da cabida a mas de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignacion definitiva
queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con
arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, cabe sefialar que la aplicacién general o preferente del citado aforismo no se
encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sélo se alude a él de manera
tangencial a propdsito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia
citada por el arbitro, disponiendo que en tal caso «el arbitro emitira una resoluciéon que ordene
que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, parrafo 42, del Anexo). En
opinion de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en analisis ha
sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio juridico guarda armonia
con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re».
Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un
orden de prelacién o jerarquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a
partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si
por el contrario se trata de una solucion a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o
principios juridicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier
caso, es menester decidir ademas bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, parrafo 12, de la RNCh,
conforme al cual «Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal
y de la ética mercantil, como asimismo, derechos vélidamente adquiridos por terceros». Dicha
norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue
entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad alli consagrada —una suerte
de obligacion negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepcion; luego,
estando todas las partes sometidas a la misma obligacién de no afectar las normas, principios
y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas esta en situacion
de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demas solicitantes, sino que
todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo
dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignacion,
cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes
solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en andlisis, facultad que no esta
reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved no puede aplicarse
como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignacion de nombre de
dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la
luz de otras normas o principios juridicos que presupongan una equivalencia o paridad de
condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. S6lo en el supuesto de que ninguna de
tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello
todas la solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultara
legitimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el
caracter de solucion de ultima ratio.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretacion sistematica o
analégica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, parrafo 42, del Anexo. En
efecto, como se ha dicho, la citada norma es la Unica que alude al principio first come first
seved, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de
las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliacidén, «el arbitro emitird una
resolucién que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior
significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestion Unicamente cuando no
queda otra via de solucion que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y solo en tal
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supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicacién de este principio so6lo
resultarda armonica y consecuente en tanto exista una situacién analoga a la contemplada en la
citada norma, esto es, Unicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situacién
juridica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonia con el principio de imparcialidad de la
administracién de justicia, el cual se veria afectado si se sigue la tesis de la aplicacién
preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldria a ejercer jurisdiccién en base a
una premisa discriminatoria, en donde el juez se veria con el pie forzado a resolver sobre la
base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podria concluirse que el sistema de la RNCh establece un
esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentacion
la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el
mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignacion posterior y no
coetanea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolucion de un conflicto por asignacion de
nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio first come first seved en la resolucion de
un conflicto sobre asignacién de nombre de dominio del TLD <.cl>, sélo queda por resolver
cuales son aquellas otras normas o principios juridicos conforme a las cuales debe decidirse
dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto supra 6.1.1., deben complementarse
adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de
prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de
registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion preferente de la citada norma
del art. 14, parrafo 12, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer
término debera decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraria normas vigentes
sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos
validamente adquiridos por terceros. La apreciacién de los hechos involucrados y la toma de
decisién a este respecto deberdn, ademads, ser armédnicas con los principios de prudencia y
equidad.

Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los
alcances de dicha norma, entonces la controversia debera resolverse Unicamente recurriendo
a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios
que pueden servir de guia al sentenciador para resolver a cual de las partes debera asignar el
SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodolégica— deben referirse a
supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la tematica, pueden mencionarse a titulo ejemplar el criterio de la
identidad, el cual es a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisiéon. Conforme a
éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente
sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes
presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el nucleo relevante o evocativo del
mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculacion
l6gica.

Otros criterios relevantes a considerar son el criterio cronolégico, que significa privilegiar a la
parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos
relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la
misma naturaleza; el criterio de la notoriedad, que en el mismo supuesto anterior permite
decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o
nombradia que permita presumir que mediante la asignacion del dominio litigioso a otra parte
se producira confusion en los usuarios de la Red o dilucién de marca, y si todos los signos
distintivos se encuentran en similar posicién, debe preferirse la pretensién de aquella parte
cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del
abuso de derecho, que tendra incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un
derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe,
para cuya apreciacion pueden servir de guia los parametros no taxativos expuestos en el art.
22 de la RNCh?; y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales
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todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa
naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestién de dificil —o
acaso imposible— solucion abstracta y la decisién casuistica dependera de los principios de
prudencia y equidad aplicables®.

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el articulo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el
sentido y alcance de las tres hipétesis contempladas en el art. 14, parrafo 12, de la RNCh.

a) Solicitud que contraria normas sobre abusos de publicidad: Esta primera hipétesis, dado el
tenor del texto, alcanza Unicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo,
entendiendo por tales normas positivas de aplicacién general. En este sentido, habiendo sido
derogada la Ley N2 ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»*, el texto legal que la sucedié
es la actual Ley N° 19.733, sobre «Libertades de Opinién e Informacion y Ejercicio del
Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en analisis que
nos ocupa, ya que junto con regular la funcién periodistica y de los medios de comunicacion
social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicacion de dicha normativa tendia mas sentido u operatividad si los
hechos analizados se refirieran al contenido de un web, pero la causal de revocacion de
nombres de dominio en analisis apunta Unicamente a la solicitud de inscripcion misma, vale
decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el
contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales,
conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales contemplados en la
citada Ley N°® 19.733. A este respecto, sélo parecen resultar aplicables las figuras tipicas
contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria
cometidos a través de cualquier medio de comunicacién social, ello en el entendido que la
Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o
injuria esté contenida en el SLD mismo°.

Podria también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Cédigo de Etica Publicitaria
del CONAR (Consejo de Autorregulacion y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia,
pues muchas de ellas estan destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de
publicidad, aunque en opinion de este arbitro la aplicacién de dicho Codigo, al no ser norma de
rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante erga omnes, resulta discutible
para dar sentido y alcance a la causal de revocacién en andlisis, mas no por ello desechable
por otro capitulo, como se indica mas abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en analisis una exigencia de caracter normativo, que
en opinidon de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicacion general, en
definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una
hipétesis vacia, puesto que en la practica mas de alguna norma especial destinada a evitar
actos concretos de publicidad abusiva podria resultar aplicable, sea en la actualidad® o bien a
futuro.

b) Solicitud que contraria principios de competencia leal o ética mercantil: Los supuestos aqui
subsumibles no estan limitados, como en la hipdtesis precedente, a normas de aplicacion
general y obligatoria, de manera que su ambito de alcance es ciertamente mucho méas amplio.
A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripcién de nombre de dominio
atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guia ilustrativa tanto
las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios
formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion en
su conjunto (por ejemplo, Constitucion Politica de la Republica, D.L. 211, Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Ley de Proteccion al Consumidor).
Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Cédigo de Etica Publicitaria del
CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas
contenidas en dicho Codigo estan destinadas precisamente a velar y proteger principios de
sana competencia y de ética publicitaria, como se sefnala expresamente en dicho cuerpo
normativo, y si bien su @mbito de aplicacion esta limitado a los asociados de dicha entidad, los
principios alli consagrados ciertamente la trascienden.

¢) Solicitud que contraria derechos validamente adquiridos por terceros: A este respecto, este
sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos validamente adquiridos cuando
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concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés legitimo
en relacién a un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo que esté aludido,
reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado; y

(i) que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea titular de algin derecho
validamente adquirido en relacion a un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo
que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, ademas, al momento de la
solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos
mediante la solicitud misma.”

Es menester agregar, ademas, que la afectacion a derechos adquiridos puede verificarse de
diversos modos, puesto que la norma en andlisis recurre a la expresiéon «contrariar», la cual,
dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectaciéon a un derecho, sea que se trate de
una perturbacion, afectacién o perjuicio, sea en relacién al derecho en si o a su libre gjercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio
contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o
perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designacion o
signo distintivo que esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado,
siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés
legitimo en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que esté aludido,
reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

6.1.5. Recapitulacion

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las
solicitudes en controversia incurren en la prevision dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es,
si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética
mercantil o derechos validamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y
equidad. En caso de no existir infraccion de dicha norma, el conflicto debera resolverse
Unicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, segun lo expuesto supra
6.1.4.

6.2. En relaciéon con lo argumentado por el Primer Solicitante para que se tenga por no
presentada la demanda del Segundo Solicitante

El Primer Solicitante solicita en su escrito de contestacién que se tenga por no presentada la
demanda del Segundo Solicitante, porque el plazo para ello expiraba el dia 16 de febrero de
2006 y el Segundo Solicitante Santiago no habria presentado su demanda dentro de plazo.

Segun consta en autos, la demanda o presentacién principal del Segundo Solicitante fue
presentada efectivamente el dia 16 de febrero de 2006, a las 16.33 horas, de manera que
dicho escrito fue presentado oportunamente, debiendo ser rechazada esta incidencia.

6.3. Posible infraccion a normas sobre abusos de publicidad o principios de
competencia leal y/o ética mercantil

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados supra 6.1.4., cabe concluir que,
conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante
alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o
algun principio de competencia leal o ética mercantil.

En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la
expresién «North American English» no es portadora de ningun significado injurioso o
calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva
aplicable.
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Por otro lado, tampoco existen antecedentes en autos que permitan suponer que alguna de las
solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de competencia
desleal. En efecto, si bien es cierto que ambas partes prestan servicios de ensefanza del
idioma inglés, ello s6lo demuestra la existencia de competencia entre las partes en una misma
area de servicios, mas no por ello que dicha competencia sea desleal, como para desprender
de dicho contexto que alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa
pudiere incurrir en un acto de dicha naturaleza. Mas aun, conforme se expone mas abajo, este
arbitro considera que ambas solicitudes constituyen actos legitimos.

6.4. Posible infraccion a derechos validamente adquiridos

Es también menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen
0 no derechos validamente adquiridos.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho mas arriba en relacién a que una solicitud de
nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se
perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u
otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o
evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre
que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legitimo
en un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo
nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio
disputado.

Conforme consta en autos, el Primer Solicitante es uno de los dos socios de la sociedad
«Santiago North American English Professionals Ltda.», la cual también puede utilizar el
nombre «North American English Professionalsy, constituida con fecha 23 de mayo de 1997.
Dicha sociedad tiene por objeto la ensefianza de idiomas y en la practica imparte clases de
idioma inglés, identificandose también como “North American English Ltda.”, todo ello con
anterioridad a la fecha de la Primera Solicitud de registro del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior significa que el Primer Solicitante carece personalmente de derechos adquiridos
sobre un nombre o signo distintivo cuyo nlcleo caracteristico o evocativo esté aludido o
incluido en el nombre de dominio disputado, dado que la titularidad sobre dicho nombre social
o0 nombre de fantasia corresponden a la referida sociedad, y no uno de sus socios en
particular. Sin embargo, es evidente que el Primer Solicitante detenta un interés legitimo en los
nombres o signos «Santiago North American English Professionals Ltda.», «North American
English Professionals» y «North American English Ltda.» preexistentes a la Primera Solicitud
—los dos ultimos gramaticalmente casi idénticos en lo sustancial al nombre de dominio en
disputa—, en su calidad de socio de dicha sociedad y titular del 50% de los derechos sociales.
Desde otra perspectiva, el Primer Solicitante también detenta un interés legitimo en la
expresion «North American English», dado el giro de sus actividades, acreditado en autos.

Por su parte, el Segundo Solicitante no ha demostrado tampoco ser titular de derechos
adquiridos pertinentes, dado que su nombre «Instituto Chileno Norteamericano de Cultura»
difiere ostensiblemente del SLD del nombre de dominio litigioso, y las marcas comerciales de
que es titular —INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO, INSTITUTO PROFESIONAL
CHILENO NORTEAMERICANO, CHILENO - NORTEAMERICANO.CL,
NORTEAMERICANO.CL, INSTITUTO-CHILENO - NORTEAMERICANO.CL, INGLES — EN —
EL - NORTEAMERICANO.CL. THE NORTH AMERICAN INSTITUTE, THE CHILEAN NORTH
AMERICAN INSTITUTE, CHILEAN NORTHAMERICAN CULTURAL CENTER, CHILEAN
AMERICAN BINATIONAL CENTER, CENTRO CULTURAL CHILENO NORTEAMERICANO,
CENTRO DE FORMACION TECNICA NORTEAMERICANO, NORTEAMERICANO,
INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA, NORTEAMERICANO INSTITUTO
CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA, NORTEAMERICANO EL INGLES DEL TLC,
EL INGLES DEK TLC SE APRENDE EN EL NORTEAMERICANO— son diferentes del SLD
del nombre de dominio disputado y tampoco puede estimarse que el nlcleo caracteristico o
evocativo de alguna de dichas marcas esté aludido o incluido en dicho nombre de dominio. En
efecto, si bien las referidas marcas contienen expresiones tales como “chileno
norteamericano”, “norteamericano” o “chilean northamerican”, ello no implica que el SLD del
nombre de dominio en disputa evoque o aluda directamente a tales marcas, dado que no
existe una correspondencia gramatical entre dichas marcas y el SLD del nombre de dominio
litigioso, en términos que este Ultimo induzca a una asociacién o evocacién inequivoca de tales
marcas. Con todo, el Segundo Solicitante al igual que su contraparte, también detenta un
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interés legitimo en la expresién «North American English», dado el giro de sus actividades,
acreditado en autos.

Todo lo anterior lleva a concluir que ninguna de las solicitudes en disputa contraria derechos
validamente adquiridos de las partes, puesto que, como se ha concluido, ninguna de ellas es
titular de derechos sobre nombres o signos distintivos que sean iguales o cuyos nucleos
caracteristicos o evocativos estan reproducidos o aludidos en el nombre de dominio disputado.
Y aun suponiendo que el referido SLD pusiera evocar alguna de las marcas comerciales del
Segundo Solicitante, tampoco podria entenderse que la Primera Solicitud afecte tales
hipotéticos derechos, puesto que a su vez el Primer Solicitante detenta un interés legitimo en
un nombre o signo que efectivamente esta reproducido en su parte caracteristica en el SLD
del dominio litigioso.

6.5. Analisis comparativo de la situacion juridica de las partes con respecto al nombre
de dominio en disputa

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en
disputa incurre en las previsiones contenidas en el apartado 14 de la RNCh, vale decir, no
infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil,
ni derechos validamente adquiridos.

En consecuencia, dado que las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los
alcances de la referida norma, la controversia debera resolverse entonces recurriendo
Unicamente a razones de prudencia y equidad. Por lo tanto, corresponde aqui determinar si
existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o
interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera
exclusiva y excluyente.

Un aspecto a analizar es el aqui llamado criterio de la identidad, que implica preferir la
pretension de aquella parte cuya marca, nombre u otro objeto de derecho o interés pertinente
sea idéntico al SLD del dominio litigioso, o que al menos su nucleo relevante o evocativo
presente tal identidad o mayor similitud o vinculacién légica. En la especie, se ha dicho que el
Primer Solicitante detenta un interés legitimo en el nombre de fantasia «North American
English Professionals», casi idéntico en lo sustancial al nombre de dominio en disputa,
situacion que contrasta con la del Segundo Solicitante, segun se ha concluido mas arriba.
Ademas, en la préctica, la sociedad de la cual el Primer Solicitante es socio se identifica
también como «North American English Ltda.» A este respecto, en consecuencia, la prudencia
y equidad aconsejan dar preferencia la pretension del Primer Solicitante.

Lo anterior lleva a razonar, en consecuencia, que la solicitud de registro presentada por el
Segundo Solicitante constituye un obsticulo objetivo para que el Primer Solicitante pueda
utilizar, como nombre de dominio, el nucleo principal y evocativo de un nombre de fantasia o
signo sobre el cual detenta un interés legitimo.

Los criterios citados mas arriba denominados cronolégico y de notoriedad resultan irrelevantes
a estos efectos, puesto que ellos suponen un conflicto en el cual existe identidad entre los
nombres, marcas u otros signos distintivos que sustentan las pretensiones de las partes, lo
que —como se ha dicho— no ocurre en la especie. Tampoco presta auxilio el criterio de la
buena o mala fe, ya que este sentenciador estima que ambas partes han procedido de buena
fe en sus correspondientes actos de solicitud de asignacion del nombre de dominio en disputa,
detentando ambas partes intereses legitimos, lo cual conduce a concluir que ambas solicitudes
constituyen, a su vez, actos legitimos.

Lo anteriormente expuesto lleva a concluir que la prudencia y la equidad aconsejan dar
preferencia a la solicitud de registro del Primer Solicitante, dada la mayor asociacién o
correspondencia lingliistica o gramatical que existe entre el nombre preexistente sobre el cual
dicha parte detenta un interés legitimo y el nombre de dominio en disputa, en comparacién con
el nombre y las marcas comerciales que sustentan la pretensién del Segundo Solicitante.

En fin, inclusive suponiendo que el Segundo Solicitante detentara algun derecho pertinente
que pudiera equipararse al fundamento de la pretension del Primer Solicitante, en tal supuesto
igualmente el presente conflicto seria resuelto en los términos aqui establecidos, como
consecuencia de la aplicacion del principio de prioridad en el tiempo o first come first seved,
aqui calificado como de ultima ratio, conforme al cual el nombre de dominio en disputa seria
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asignado en tal caso a favor de quien lo solicité en primer lugar.

6.6. Costas

El parrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje seran
compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer
solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro
podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes
que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripciébn en casos en que fuere
evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal
solicitante haya actuado de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido motivo
alguno para litigar».

En la especie, a juicio de este sentenciador, no se configuran ninguno de los presupuestos
establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberd quedar eximido
del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISION

En base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que la
demanda del Segundo Solicitante fue presentada oportunamente; que ninguna de las
solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia
leal y ética mercantil o derechos védlidamente adquiridos; y que, en base a los principios de
prudencia y equidad expuestos mas arriba, corresponde acoger la pretension del Primer
Solicitante, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— No hacer lugar a la incidencia planteada por el Primer Solicitante en orden a que se tenga
por no presentada la demanda del Segundo Solicitante.

— Rechazase la solicitud del nombre de dominio <northamericanenglish.cl> presentada por el
Segundo Solicitante, Instituto Chileno Norteamericano de Cultura.

— Asignase el nombre de dominio <northamericanenglish.cl> al Primer Solicitante, don Bruce
Michael Cudworth.

Las costas del arbitraje seran soportadas unicamente por el Segundo Solicitante. Autoricese la
presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifiquese a las partes.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile y notifiquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.
Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 8 de junio de 2007.

NOTAS:

! La tesis del «<mejor derecho» sobre el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en
numerosos fallos arbitrales e invocada cominmente en la practica del ramo, no obstante que envuelve
un error conceptual contenido ya en su sola enunciacion. En efecto, asi formulada, la tesis supone que
en un conflicto por asignacién de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna
de las partes litigantes— una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestién, lo
que obviamente es errdneo, no s6lo porque éste aun no ha sido asignado, sino porque los posibles
derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en si,
sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en
rigor, Unicamente sirven de fundamento para sostener el interés legitimo de ser asignatario del nombre
de dominio litigioso. Ademas, la tesis en cuestién supone que al menos dos partes detentan algun tipo de
derecho, ya que solo puede haber un mejor derecho alli donde confluyen al menos dos derechos,
debiendo decidirse cual de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en andlisis se la utiliza sin
distinciones, incluso cuando Unicamente una de las partes litigantes ha acreditado algun tipo de derecho
que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

2 Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la accién de revocacion de nombres de
dominio, del punto de vista sistematico nada impide utilizarla como guia ilustrativa, ciertamente no
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vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por
asignacion de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parametros de texto positivo son validos para
decidir la revocacion de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razén pueden utilizarse en un
conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aun asignado.

% Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo
arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignacion del nombre de dominio
<dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

* Ello conforme al articulo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual tinicamente dejé vigente el art.
49 de la referida Ley N° 16.643, el cual sanciona la publicacién y circulacion de mapas, cartas o
esquemas geograficos que excluyan de los limites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre
los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

® No se oculta a este sentenciador que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de
arbitraje prohibido (art. 230 del Cédigo Organico de Tribunales), pero ciertamente que la situacion
planteada tendria Unicamente por objeto declarar la revocacién de la inscripcién de un nombre de
dominio, mas no declarar responsabilidades penales.

® Asi, por ejemplo, el art. 65 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La publicidad,
propaganda y difusiébn que por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de
valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en
una emisién o colocacién de valores, no podran contener declaraciones, alusiones o representaciones
que puedan inducir a error, equivocos o confusién al publico sobre la naturaleza, precios, rentabilidad,
rescates, liquidez, garantias o cualquiera otras caracteristicas de los valores de oferta publica o de sus
emisores».

" El contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral
«Estudios y Disefios de Gestién Limitada v. Arturo Ramirez Centurion», sobre revocacién del nombre de
dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

Autorizan en calidad de testigos dofa Claudia Ortega Ulzurrun, Cédula Nacional de Identidad
N 10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad
N2 12.135.196-K.-
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