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

RESOLUCION

ARBITRAJE: PACIFICOLTDA.CL

En Santiago a 29 de Agosto del afio 2008, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador,

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

Son parte en autos Inmobiliaria Pacifico Limitada, primer solicitante, domiciliado en Illanes

N° 385, Rancagua y por la otra Universidad del Pacifico, segundo solicitante, representada por
Alessandri & Compaiiia Ltda., para estos efectos domiciliados en El Regidor 66, piso 10, comuna
Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 03 de diciembre del 2007, se recibido en mi oficina Oficio N° 08327 materia
solicita arbitraje dominio pacificoltda.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro
Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que
incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las
partes expresamente aceptaron.

Con fecha 03 de Diciembre de 2007, mediante carta certificada de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile este arbitro arbitrador declaro aceptar el cargo y notifico a las
partes en conflicto por medio de carta certificada y las citdé para una audiencia de
conciliacion y consignacion para el dia 17 de Diciembre del 2007, lo cual consta en autos.

Que con fecha 17 de Diciembre del 2007, se llevo a efecto comparendo decretado en autos,
con la asistencia de Cristian Ceballos Argos, en representacion del segundo solicitante
Universidad Pacifico Ltda. y la inasistencia de un representante de Inmobiliaria Pacifico
Ltda., primer solicitante. Conciliacién: No existe posibilidad de conciliacion ya que asiste
solo una de las partes; En la referida audiencia, se fija un término de 3 dias habiles, para que
el primer solicitante presente por escrito sus argumentos e intereses sobre el nombre de
domino en disputa. Si no compareciere en la forma indicada se procedera a asignar el
dominio al segundo solicitante haciendo efectivo el apercibimiento indicado. Si
compareciere se fijaran las reglas de procedimiento y continuara el juicio arbitral.

Que con fecha 20 de Diciembre del 2007, Rodolfo Gonzélez Pefialoza, en representacion de
Inmobiliaria Pacifico Ltda., primer solicitante, presenta escrito Contesta traslado.
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Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante Inmobiliaria

Pacifico Limitada son los siguientes:
El principio rector fundamental que regula los derechos de inscripciéon de nombres de
dominio es “first come first served”.
A la luz de tal principio, claramente mi representada tiene mejor derecho, ya que el
dominio fue inscrito el dia 10 de agosto de 2007, a las 00:12 GTM, mientras que la
reclamante hizo su requerimiento de inscripciéon un mes después, esto es, el 07 de
septiembre a las 15:48 GTM.
Sin perjuicio de lo anterior, mi representada tiene mejor derecho por lo siguiente: La
Universidad del Pacifico ni siquiera tiene inscrito a su nombre el dominio pacifico.cl el
que se encuentra a nombre de las empresas CMPC S.A.
La terminacién Limitada del dominio pacificoltda.cl es propia de una sociedad de
responsabilidad limitada, cuyo es el caso de mi representada, y de una entidad de
educacion superior, como es el de la reclamante.
El nombre pacifico, no constituye un patrimonio atributo de la personalidad, que sea
asociado a una persona o institucion, por lo cual no se afecta a persona natural o juridica
alguna.
Existen a lo menos 30 dominios inscritos en donde aparece el nombre pacifico. Existen
al menos 260 marcas registradas ante el departamento de propiedad industrial o DPI,
donde aparece el nombre pacifico. La segunda solicitante, es decir, universidad del
pacifico, solo esta registrada en la clase 41: Educacion, formacién, esparcimiento,
actividades deportivas y culturales.
Mi representada actualmente tiene pagina Web funcionando y es una de las principales
herramientas de trabajo y publicidad, que utiliza, ya que a través de la misma, se
difunden sus proyectos inmobiliarios.

Al efecto acompaia los siguientes documentos:
Impresion de pagina principal de inmobiliaria el pacifico
Impresion de pagina 12 y 13 del DPI, donde aparece el nombre pacifico en sus distintas
combinaciones
Impresion de pagina NIC, donde aparece el nombre pacifico en sus distintas
combinaciones
Impresion de pagina NIC
Copia de Constitucion de inmobiliaria Pacifico Limitada
Copia de certificado de vigencia, extracto, publicacion en el diario oficial.

Que con fecha 26 de Diciembre del 2007, se resuelve: Al escrito Contesta traslado se
resuelve: A lo principal, se tiene por cumplido lo ordenado, y se tendran presentes las
nuevas direcciones de correos electronicos indicadas; Al primer otrosi: Por acompanados los
documentos con citaciéon o bajo apercibimiento legal que corresponda; Al segundo otrosi:
Téngase presente. Atendido lo anterior, se fijan las reglas del procedimiento siguientes: 1.-
Se fija un término de 15 dias hébiles para que las dos partes presenten sus argumentos y
pruebas con relacion a sus derechos sobre los nombres de dominio en disputa. En el caso del
primer solicitante de no presentar nuevos argumentos se entenderan ser estos aquellos
presentados en el escrito citado. Si las partes presentaren avenimiento antes de vencido los
15 dias habiles indicados no se cobrara la segunda cuota de honorario arbitral. 2.- Junto a la
presentacion de argumentos la parte que es segundo solicitante deberd acompanar los
honorarios mediante copia de la boleta bancaria, cheque o comprobante de deposito de 20
UF en la cuenta corriente que se indica: Banco Itat, titular: Paiva y Cia. Ltda., Cta. Cte. N°
6566370. Si dicha parte no consigna quedara en rebeldia facultando expresamente al arbitro
para asignar el nombre de dominio en disputa a la parte primer solicitante. 3.- A
continuacion, vencido dicho término y proveidos los escritos en formato papel el arbitro
dictard una resolucion dando inicio a un plazo de 10 dias habiles para observaciones y
comentarios a los escritos y pruebas. En este plazo, cada parte tendra derecho a presentar
escrito con observaciones y nuevas pruebas si lo estima pertinente. 4.- Vencido el plazo
indicado, la causa quedara en estado de oir sentencia, y se resolvera la disputa con los
argumentos que cada parte pueda o no haber presentado notificandose la sentencia por Carta
Certificada a ambas partes y a NIC Chile con firma electronica en un plazo de 8 dias hébiles
desde el timbre de despacho de la carta emitido por Correos de Chile. 5.- Cualesquiera de las
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partes podré solicitar que se cite a un comparendo de conciliacion hasta antes del fallo y
asimismo las partes de comun acuerdo podran solicitar suspension a un costo minimo por el
tiempo que ellas sefialen el que serd o no concedido de acuerdo a la prudencia de la juez, y
la arbitro podra solicitar medidas para mejor resolver también. 6.-Las partes deberan
acompafiar sus escritos en formato papel y en formato electronico al e-mail: info@paiva.cl
dentro de los mismos plazos indicados bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el
escrito.

Que con fecha 11 de Enero del 2008, Rodolfo Gonzalez Pefialoza, por el primer solicitante,
presenta escrito: Se Tenga presente.

Que con fecha 16 de Enero del 2008, Cristian Ceballos, en representacion de Universidad
del pacifico, segundo solicitante, presenta escrito Demanda Arbitral por asignacion de
nombre de dominio.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante son los

siguientes:
Esta parte present6 su solicitud competitiva, basada en que es titular de la nacionalmente
conocida y prestigiosa marca “Del pacifico”, vinculada a su famosa y reconocida
Universidad del Pacifico y a las numerosas marcas que incluyen la expresion
“PACIFICO” protegidas por mi mandante.
Sumado a lo anterior, es suma importancia sefialar que mi mandante es titular del
nombre redominio upacifico.cl siendo este el portal de la mencionada Universidad, y ha
invertido en la proteccion de variados otros dominios que contiene la expresion
“PACIFICO” a  saber: pacifico.cl/  e-pacifico.cl/ elportaldelpacifico.cl/
elportalpacifico.cl/ elvirtualpacifico.cl/ fotopacifico.cl/ alumnosupacifico.cl/
bahiapacifico.cl/ clinicadelpacifico.cl/ docentesupacifico.cl/
clinicaveterinariadelpacifico.cl/ noticieropacifico.cl/ oceanopacifico.cl/ pacificachile.cl/
pacificochile.cl/ pacificomultimedial.cl/ pacificotraining.cl/ pacificotv.clspacifico.cl/
surpacifica.cl/ upacifico.cl/ upacifico.cl/ upacificom.cl.
Ahora bien, la marca “DEL PACIFICO” de mi mandante, asi como los nombres de
dominio antes sefialados, se encuentran registrados hace ya varios afios en Chile, siendo
solo una de las numerosas marcas que mi mandante tiene registrada, todas ellas con el
segmento pacifico en ellas. Asi podemos destacar entre otras marcas: 1.-Marca
“Universidad del Pacifico” Reg. N° 485.449. 2.-Marca “Del Pacifico” Reg. N° 517.295.
3.-Marca “C.F.T. Del Pacifico” Reg. N° 561.571. 4.-Marca “Escuela de Negocios Del
Pacifico” Reg. N° 571.712. 5.-Marca “Universidad Del Pacifico Universidad de los
creativos” Reg. N° 585.423. 6.-Marca “Universidad Del Pacifico Universidad Creativa”
Reg. N° 585.422 7.-Marca “Centro Multimedial Del Pacifico” Reg. N° 590.268. Este
listado es solo ejemplar, como se podra apreciar en documento que acompaifio se pueden
constatar los mas de 70 registros de marca de mi mandante, todos los cuales incluyen el
segmento “pacifico”, lo que trae como consecuencia que si se llegase a otorgar el
dominio al primer solicitante, las consecuencias para mi mandante serian de la mayor
gravedad.
Al respecto cabe senalar, que el nombre de dominio permite la adecuada identificacion
en la red y constituye una verdadera “direccion electronica”, mediante la cual los
usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente,
un usuario de Internet pretende reconocer a €sta al ingresar a la correspondiente pagina.
Es asi como si una persona ingresa a Internet, interesados en saber mas acerca de los
productos y servicios por las marcas de mi mandante (entre todas las marcas que se
adjuntaran, se podra ver que ellas abarcan las clases 38, 42, 35, 16, 25 y 9), ingresara a la
pagina pacificoltda.cl pretendiendo encontrar informacion cerca de mi mandante o los
servicios por este ofrecidos, los que conllevan una gran fama.
De acuerdo al derecho comparado asi como también a la jurisprudencia relativa a los
nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relacion entre nombres de
dominio y marcas comerciales, puesto 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.



vi. Al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, debe estarse a lo que grafica o
fonéticamente ello produce a ojos y oidos de los consumidores, los que identificaran el
dominio solicitado, con una marca famosisima, como lo es “Del Pacifico”, todas ellas
asociados a la Universidad del Pacifico.

vii.  Es evidente que existiendo el dominio upacifico.cl el no puede coexistir pacificamente
con otro que de tal semejanza como pacificoltda.cl, es decir daria lugar para inevitables e
innumerables errores.

viii.  Las marcas de mi mandante, por estar asociadas a una prestigiosa casa de estudios, son
muy reconocidas por el publico. Como se puede apreciar al nombre de dominio
solicitado no es sino la simple reproduccion del nombre de dominio de propiedad de mi
mandante al cual solo se la ha incorporado la sigla “Ltda.” Esa diferencia es
absolutamente intrascendente y dard lugar a numerosas e inevitables confusiones,
ocasionando gran perjuicio a mi mandante.

ix. De esta manera, es fundamental que la asignacion del dominio de autos proteja los
intereses de mi representada, adquirido luego de arduos esfuerzos a lo largo de afios de
trabajo. Hay que tener presente que si bien en materia de dominios se aplica el principio
de “first come first served”, existen casos, como el actual, en que si solo se tomara ese
criterio para decidir finalmente a quien se asigna el dominio, se produciria una gran
injusticia, por cuanto el primer solicitante del dominio, tendria para si, un dominio que
aprovecharia la fama y prestigio de la marca de mi mandante.

x.  Esta parte considera que por razones de historia en el mercado nacional, asi como
también, por las semejanzas palmarias que se aprecian en ambos registros, el dominio
solicitado debe ser concedido al segundo solicitante, esto es, a mi mandante Universidad
Del Pacifico. En definitiva, de acuerdo a los antecedentes expuestos, el dominio
pacificoltda.cl se asociara claramente con los productos y servicios ofrecidos por mi
mandante Universidad del Pacifico, dado sus afios en el mercado y se puede apreciar que
nuestra representada es la titular del mejor derecho para la obtencion del nombre de
dominio en disputa en autos, siendo famosa a nivel nacional sus productos y servicios y
la calidad de los mismos.

11. Al efecto acompana los siguientes documentos:
1. Fotocopia del poder en virtud del que actuo.
ii.  Fotocopia de mi patente de abogado.
iii.  Comprobante de consignacion por la suma de 20UF.
iv.  Pagina de Internet www.upacifico.cl
v.  Pagina de Internet www.google.com
vi.  Pagina de Internet www.google.com, donde arroja 257.000 resultados de paginas que
contienen el termino Universidad del Pacifico.
vii.  Listado de marcas solicitadas y registradas por mi mandante.
viii.  Impresiones de alguno de los dominios de mi mandante.

12. Que con fecha 28 de Marzo del 2008, se resuelve: Al escrito Se tenga presente se resuelve;
A lo principal, Téngase presente; Al otrosi: Por acompafiados los documentos con citacion o
bajo apercibimiento legal que corresponda. Al escrito Demanda arbitral por asignacion de
dominio, se resuelve; A lo principal, se tiene por presentada demanda arbitral por asignacion
de nombre de dominio; Al otrosi: Se tienen por acompafiados bajo apercibimiento del 346
N° 3 del C.P.C. Se tienen por pagados los honorarios arbitrales. Se da inicio al plazo
estipulado de 10 dias habiles para observacion y comentarios a la prueba, contados desde la
notificacion de esta resolucion.

13. Que con fecha 08 de Mayo del 2008, se resuelve: VISTOS: Que vencido el plazo, ninguna
de las dos partes presentd escrito con observaciones a las pruebas rendidas. Numero 4 de los
normas del procedimiento. No existiendo diligencias pendientes. SE RESUELVE: Citese a
las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:




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

2- Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor
derecho sobre el dominio solicitado pacificoltda.cl, y si eventualmente una de las solicitudes
competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3- Que el primer solicitante es titular de la razén social Inmobiliaria Pacifico Limitada y que la
abreviacion de esta razon social es pacificoltda.cl.

4- Que el giro de la sociedad solicitante es inmobiliario, segliin lo indica su misma razon social,
en tanto el giro de la segunda solicitante es universidad, segiin también lo indica su razén
social. Que ambos giros evidentemente difieren, y que esto unido a que el dominio solicitado es
una legitima abreviacion de la razéon social del primer solicitante permite colegir que existe
buena fe de parte del primer solicitante, quien simplemente ha deseado obtener presencia en
Internet, y no da luz en forma alguna a entender su solicitud como una iniciativa tendiente a
competir o a danar los derechos de la Universidad del Pacifico.

5-Que, existen registrados diversos dominios a nombre de diversos titulares que incluyen la
palabra pacifico con los que ya coexiste el segundo solicitante.

6- Que a mayor abundamiento las universidades deben ser establecidas como personas juridicas
sin fines de lucro, en mérito de sus fines, por lo cual no es factible entender que en Internet
dicha entidad va a ser confundida o ubicada con un dominio que lleve las siglas “Ltda.”, en
atencion a que dichas siglas por derecho identifican a entidades con fines de lucro, en el caso de
autos, una empresa con fines de lucro en el ambito inmobiliario.

SE RESUELVE:
1) Se asigna el dominio PACIFICOLTDA.CL al primer solicitante.
Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademds e-mails para fines informativos.
Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Victoria Santis Pinilla
Rut: 14.244.775-4 y dofia Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo
domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

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



