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

Santiago, catorce de mayo de mayo de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha veintitrés de junio de dos mil seis, la sociedad Pacific Distribucion
Limitada, con domicilio en Placer 865 local 160 calle 13, Santiago Centro,
Santiago, solicité la inscripcidon del nombre de dominio “pacificltda.cl” ante NIC
Chile.

Posteriormente, con fecha doce de julio de dos mil seis la Universidad del
Pacifico, domiciliada en Av. Las Condes 11,121, Las Condes, Santiago,
representada por Alessandri & Compania Limitada, domiciliada en El Regidor N°
66, Piso 92, Las Condes, Santiago, solicitd igualmente la inscripcion del mismo
nombre de dominio “pacificltda.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo
1 de la “Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 6716 de 23 de octubre de 2006 se designé
al infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre
de dominio.

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

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

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

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

A fs. 32 y 46, las partes durante esta etapa hicieron valer sus
correspondientes derechos solicitando respectivamente se les asigne en definitiva
el nombre de dominio en disputa.

A fs. 49 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 50, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “pacificltda.cl”.

A fojas 67, se cito a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Con fecha veintitrés de junio de dos mil seis, la sociedad Pacific

Distribucién Limitada, solicit6é la inscripcién del nombre de dominio “pacificltda.cl”
ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha doce de julio de dos mil seis la
Universidad del Pacifico, solicitd igualmente la inscripcién del mismo nombre de
dominio “pacificltda.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
del procedimiento, concurrieron ambas partes y no se produjo avenimiento, segun
consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N8 inciso cuarto del
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a
fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante, la sociedad Pacific Distribucidn Limitada, solicita que le sea asignado el
nombre de dominio en disputa “pacificltda” y sefiala que se trata de una sociedad

dedicada a la distribucién de mercaderia de diversa indole, que nace a la vida del
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derecho con el mismo nombre que el nombre de dominio en disputa “Pacific
Limitada”, lo que constaria de la escritura publica de fecha 4 de abril de 2006 y
gue no tiene otro nombre.

Expresa que es el primer solicitante de autos, y que la mala fe de la segunda
solicitante quedaria de manifiesto por cuanto insistiria en este juicio sin derecho
alguno que justifique su pretensién, intentando impedirle el legitimo uso del
nombre de dominio en disputa, entendido este como un identificador comercial en
la red. Agrega, que su buena fe se prueba por el hecho de que una vez constituida
como sociedad legal, inmediatamente solicité este nombre y ningun otro para
hacer exposicion de sus servicios en la red.

Afirma que otro antecedente a considerar, es que la contraria en todo el tiempo
anterior a su solicitud, nunca solicité el nombre de dominio “pacificltda”, por lo que
no se advertirian las motivaciones que lo llevaron a solicitar el nombre de dominio
de autos y que su Unica motivacién seria el afan de privarlo de toda presencia en
la red.

Que la eventual asignacién del nombre de dominio en disputa a la segunda
solicitante, constituiria una suerte de legitimacion de la vulneracién flagrante a su
derecho de propiedad industrial que le asistiria respecto de la expresion
“pacificltda”, ya que le impediria reflejar su marca comercial, desviando vy
produciendo confusion en los consumidores, dilucion marcaria y pérdida del “good
will” asociado al signo, producto de la calidad de sus servicios, lo que le ha
otorgado una posicién privilegiada en el mercado.

Por otra parte, agrega que las diversas actividades que desarrollan las partes,
comercial y de educacién, y ademas los fines que buscan desarrollar, no existiria
ningun riesgo de confusién o error con el dominio que se solicita.

TERCERO: El segundo solicitante expresa en primer término que presenté su
solicitud competitiva 0 segunda solicitud, ya que tiene el registro previo de sus
mas de noventa marcas registradas que contendrian el término “pacifico”, entre
los cuales menciona las marcas “Pacific Inc” registro 556.952, la cual se
encontraria registrada hace ya 20 anos en Chile y registro 597.391 de la clase 35,
y que contaria con presencia notoria en el mercado y “Del Pacifico” registro N°
517.295. Que para conocer mas sobre él, se puede acceder a su pagina web
www.upacifico.cl.

Agrega que el primer solicitante, no tendria solicitud o registro marcario alguno, en
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el cual fundamenta su solicitud.

Expresa que es una Universidad de fama y notoriedad en Chile, que tendria mas
de 90 registros marcarios, o que demostraria su interés de proteger su marca
prestigio y buen nombre, asi como también asegurandose que terceros no usen ni
abusen de su marca, y especialmente no se aprovechen de la marca para obtener
propio reconocimiento. Que en este caso en particular esto es lo que se pretende
evitar ya que cualquier persona comun y corriente puede confundirse y pensar que
el nombre de dominio de autos tiene alguna relacion con la Universidad del
Pacifico, especialmente ahora que las Universidades se dedican a un sin numero
de actividades y no so6lo académicas. Por lo que el primer solicitante, no podria
usar como nombre de dominio una marca ya registrada y conocida hace muchos
anos por los consumidores y por no haber creado por su parte otro signo para
identificarse mas claramente, por lo que tendria un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en conflicto.

Que en cuanto al derecho, expresa que el nombre de dominio permite una
adecuada identificacion en la red y constituye una verdadera direccidn electronica,
mediante la cual los usuarios identifican a una determinada empresa o persona y
por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a dicha empresa al
ingresar a la correspondiente pagina. Por lo que un consumidor de la Universidad
del Pacifico que pretende encontrar informacién referente a esta institucién, se
encontraria con productos no relacionados a la Universidad, sino productos que
vende el primer solicitante.

Que en el derecho comparado como en la jurisprudencia relativa a los nombres de
dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relacion existente entre marcas
comerciales y nombres de dominio, ya que ambos comparten muchas
caracteristicas, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de
los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de internet. Que al
resolver un conflicto de nombres de dominio se debe tener en cuenta la titularidad
de los signos marcarios para el signo pedido como dominio y que asi también lo
ha resuelto la politica uniforme de resolucion de conflictos de nombres de dominio
desarrollada por la “ICANN”, y también ha sido recogida por la reglamentacion
nacional relativa a la revocacion de nombres de dominio.

Que concluye, que por todo lo expresado posee un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa.
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Que acompané a los autos, sin objeciébn de contrario, listado de marcas
registradas a nombre de la Universidad del Pacifico, ante el Departamento de
Propiedad Industrial de Chile y copias de las paginas web de la Universidad del
Pacifico.

CUARTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado de los planteamientos
del primer solicitante, reiterd listado de marcas comerciales inscritas a su nombre
que contienen la expresion “pacifico”, con lo cual habria querido proteger sus
marcas comerciales mas importantes, su nombre y prestigio y que no desea que
este sea menoscabado por un uso que otra entidad pueda darle. Que la
Universidad del Pacifico, no sélo se dedicaria estrictamente a la ensefanza, sino
que a un sin niumero de otras actividades, y que le habria dado una gran
importancia a crear una Escuela de Negocios, que por ello la existencia de
registros marcarios relacionados con el area empresarial, que por ese motivo la
existencia del nombre de dominio en disputa a nombre del primer solicitante,
puede ser relacionada con la Universidad. Por lo anterior reitera el mejor derecho
que tendria sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que segun consta en autos es primer solicitante la sociedad Pacific
Distribucién Limitada, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le
corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho
sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, sélo
acompano a los autos copias impresas de registros de marcas comerciales que
comprenden la palabra “pacifico” y ademas, la marca “Pacific Inc”

SEPTIMO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrado la marca
comercial “Pacific Inc”, y otras que contengan la expresion “Pacifico”, no son
suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer
solicitante.

OCTAVO: A mayor abundamiento, el nombre solicitado es usado para distribucidon
de mercaderia de diversa indole, lo que estd acreditado en autos con los
documentos acompanados por el primer solicitante, servicios que no guardan
relacion alguna con los servicios de educacion en general de la segunda
solicitante, por lo que no existira error o engano respecto del origen empresarial de
los respectivos servicios, ya que al buscar en la red distribucion de mercaderias

dificilmente el usuario buscara o encontrara una Universidad.
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NOVENO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacién sobre la
materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial y las normas sobre revocacién de nombres de dominio.
DECIMO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “pacificltda.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud
de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto,
ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “pacificltda.cl” al primer solicitante esto es
a la sociedad Pacific Distribucion Limitada.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “pacificltda.cl” del segundo
solicitante la Universidad del Pacifico.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile
por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile.

Déjese copia simple de las principales piezas de lo obrado en autos. —

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

Rol 61 - 2006.
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