Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio saintpetercollege.cl
Oficio OF13514

VISTOS:

1.

Que con fecha 3 de septiembre de 2010, S2 SERVICIOS LIMITADA, representado en
calidad de contacto administrativo por don MAURO SOTO solicita la inscripcion del
nombre de dominio saintpetercollege.cl. Posteriormente, con fecha 27 de septiembre de
2010, dofia MARY COOK DE WILKINS, representada en calidad de contacto
administrativo por dofia PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripcién del mismo
dominio saintpetercollege.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF13514, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 13 de enero de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 24 de enero de 2011,
a las 10:00 horas, en Mélaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 24 de enero de 2011, se efectda el comparendo fijado para ese dia al que
soOlo asiste dona JOSEFINA DEL PILAR MORA ARIAS, quien exhibe personeria para
representar a la Segunda Solicitante, doia MARY COOK DE WILKINS vy, asimismo,
acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No
asiste a la audiencia el Primer Solicitante, por lo que se procede a fijar las normas de
procedimiento que rigen este juicio arbitral;

Que con fecha 26 de enero de 2011, la Segunda Solicitante, dona MARY COOK DE
WILKINS, consigné el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se
certifica mediante resolucion de fecha 3 de marzo de 2011;

Que con fecha 4 de febrero de 2011, dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion de la Segunda Solicitante, dofia MARY COOK DE WILKINS, presenta su
demanda de asignacion del dominio saintpetercollege.cl, argumentando que es la ultima
duena y directora de uno de los colegios mas importantes y reconocidos de la quinta
region. Con una vasta trayectoria educacional, ha logrado posicionarse como un
establecimiento educacional de excelencia, con aportes valéricos y académicos
fundamentales para sus alumnos. En la actualidad, actua a través de la sociedad
COLEGIO BRITANICO SAINT PETER’S S.A.

La Segunda Solicitante menciona que el establecimiento educacional SAINT PETER’S
SCHOOL, fue fundado en 1918 por el reverendo McDonald Hobley, pastor de la Iglesia
Anglicana, quien fue trasladado a Valparaiso desde las lIslas Falkland. El Colegio,
naturalmente anglicano, fue en sus inicios un internado para varones y estaba ubicado en
Villa Alemana, calle Arrieta 430, lugar inmejorable por la extensién de sus terrenos, con
amplias canchas e inmensos arboles. Su programa de estudios estaba exclusivamente
orientado a preparar a jovenes de la Colonia Britanica residente en Chile, para que éstos
pudieran ingresar a Colegios de ensefianza superior en Inglaterra, siendo el Unico colegio
en América del Sur que pertenecié a la “Association of Preparatory Schools of England”.



En la practica, el colegio atrajo a nifios de las Colonias Britanicas de paises vecinos tales
como Perl, Bolivia y Argentina; a hijos de altos ejecutivos de empresas mineras
extranjeras del norte de Chile; de agricultores del Sur del pais e incluso hijos de
estancieros venidos desde Punta Arenas. En el afio 1918, tenia un pequefio numero de
alumnos que fue aumentando paulatinamente con los afnos, llegando a tener 44 alumnos
en el afio 1920. En esa época se desarrollaban actividades extra-programaticas tales
como cricket, soccer, natacion, alpinismo, scoutismo, cross-country, ciclismo y tenis, entre
otras.

La Segunda Solicitante agrega que en el afo 1920, luego del retiro del Reverendo
McDonald Hobley, hubo otras personas en su reemplazo y entre los afios 1941 y 1944
asumidé como Director Mr. Edmund Swinglehurst. Durante su administracién y ante la
imposibilidad de que los alumnos continuaran sus estudios en Gran Bretana, a raiz de la
Segunda Guerra Mundial, el Colegio adopt6 el plan de estudios Oficial de la ensenanza
Chilena, transformandose en “Cooperador de la Funcién Educacional del Estado” por
decreto N° 5.540 del 17 de octubre de 1941, ampliando la cobertura de la educacion de
Preparatorias, que hasta entonces impartia Humanidades, esto es, los actuales 7° Ano de
Educacion Bésica a 4° afio de Educaciéon Media.

La Segunda Solicitante anade que en enero de 1945, asumi6é como Director Mr. Douglas
R. Wilkins y el Colegio dejé de ser de confesion Anglicana pasando a ser Catdlico,
Apostolico y Romano. En 1946 Mr. Wilkins asocio el Colegio a la “Federacién de Institutos
de Educacion Secundaria”, F.I.D.E., relacion que se mantiene hasta hoy. En 1953, fue
creado un anexo en Viia del Mar, sélo como Colegio de Preparatorias y en caracter de
ex-internado y medio pupilaje coeducacional o mixto. Se instalé en Av. Libertad N 586, a
cargo de la esposa de Mr. Wilkins, Mrs. MARY COOK DE WILKINS. En 1954, se decidi6
y materializ6 el traslado del internado desde Villa Alemana a Vina del Mar, fusionandose
las preparatorias de ambos planteles, las que asi mantuvieron el caracter de mixtas, e
instaldndose las entonces llamadas Humanidades - actuales 7% Ano Bésico a 4° Afo
Medio- y s6lo para varones, en una sede aparte ubicada en Avenida Libertad 429, entre 5
y 6 Norte.

La Segunda Solicitante indica que en diciembre de 1955 falleci6 Mr. Douglas Wilkins,
asumiendo la direccién de las Humanidades su esposa, Mrs. MARY COOK DE WILKINS,
unificAndose asi la Direccion de todo el Colegio. A su larga administracién se le atribuye
una preocupacion por la adecuacién a los tiempos, su crecimiento controlado, su
consolidaciéon en el plano tanto material como en el académico, su apego estricto a las
valiosas tradiciones del Colegio, la ensefanza y defensa de los valores catdlicos,
familiares y patrios, la reincorporacién del bilinglismo y la excelencia académica. Su
gestion estuvo marcada, entre otras cosas, por su evidente acento en los valores
catdlicos, haciéndolos realidad en la gestion diaria del colegio, lo que vali6 a “SAINT
PETER’S SCHOOL” su reconocimiento por parte del Obispado de Valparaiso como
colegio de Iglesia en noviembre de 1992; la creacion de Kindergarden en 1953, Pre-
kindergarten en 1972 y Playgroup en 1998; el reemplazo y la adecuacién gradual de la
infraestructura a las necesidades del colegio en la medida en que han ido culminando los
procesos de compra de los inmuebles; la adopcion de planes y programas de estudio
propios; la adopcion de examenes externos de Inglés; la mantenciéon de las tradiciones
Britanicas y del bilingliismo; la incorporacion a la “Asociacion de Colegios Britanicos en
Chile” desde sus inicios en 1978; la practica creciente e intensiva de todo tipo de
actividades extracurriculares, con un nutrido calendario de eventos que abarcan desde el



primer al ultimo dia de clases; el intercambio cultural y deportivo nacional que llevan a los
nifos regularmente a Santiago, Temuco, Concepcién y Punta Arenas; las giras deportivas
internacionales ocasionales que han llevado a los alumnos a Argentina y Sudafrica; y la
excelencia académica reflejada consistentemente en las mediciones externas de
conocimiento (prueba SIMCE, P.A.A. y PSU) y de Inglés (examenes KET, PET y FCE de
la Universidad de Cambridge) que lo han hecho uno de los mejores colegios de Chile y de
la V Region.

Dofia MARY COOK DE WILKINS senala que con teson y esfuerzo no exento de
sacrificios, los citados logros se han hecho realidad, los que son traspasados a los
alumnos y constituyen el lema de St. Peter’s School, “LABOR OMNIA VINCIT” — EL
TRABAJO TODO LO VENCE - tarea asumida desde el afio 2003 por Mr. James J. Wilkins
quien, manteniendo la senda de excelencia del colegio como lo muestran los recientes
resultados de las mediciones externas, ha hecho realidad antiguas aspiraciones como las
de una mejor infraestructura y de la adquisicion de terrenos para un campo deportivo en
Mantagua. Todo esto le ha valido al colegio un prestigio y reconocimiento evidentes,
siendo légica y naturalmente vinculado por el publico consumidor y usuarios de Internet
con este nombre, el que se encuentra indisolublemente asociado a los servicios
educacionales de dofia MARY COOK DE WILKINS.

La Segunda Solicitante, como parte de la estrategia para diferenciarse en el mercado y
proteger su fama y prestigio, cuenta con una marca comercial, debidamente registrada
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), a saber “ST. PETER'S
SCHOOL”, Registro N° 792.958, para distinguir, “Establecimiento de ensefianza”, de la
clase 41.

La Segunda Solicitante hace presente que este registro demuestra su mejor derecho
sobre el nombre de dominio saintpetercollege.cl en disputa, pues es confusamente
similar a su marca comercial, ya que en inglés la palabra “college” y “school” significan lo
mismo, es decir, un establecimiento de ensefnanza.

Dofia MARY COOK DE WILKINS considera que es reconocida y logica la actitud de los
usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En
este caso, un usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio
saintpetercollege.cl a un sitio de Internet con informacion relativa al COLEGIO
(COLLEGE) SAINT PETER'’S, lo cual obviamente no es asi. Esto se ve reforzado, por su
titularidad de los siguientes nombres de dominio:

e petercollege.cl

e saintpeterschool.cl

e stpetersschool.cl

e stpeters.cl
La Segunda Solicitante hace presente que estos nombres de dominio son una muestra
mas de su mejor derecho sobre el dominio en disputa, y de su interés y dedicacion por

proteger su marca comercial y la inversién que ella involucra. El nombre de dominio en
disputa es confusamente similar a la marca registrada “ST. PETER’S SCHOOL” y



virtualmente idéntico a su nombre de dominio petercollege.cl. Queda asi de manifiesto la
grave confusion que se producira en los usuarios de Internet y la posibilidad de un tercero
de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido la Segunda Solicitante a través
de los anos, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, los que al enfrentarse a este
nombre de dominio pensaran con toda razoén y légica, que le pertenece y que a través de
éste se publicita y entrega informacién acerca de uno de los mas antiguos e importantes
colegios de Chile, especificamente de la V region.

La Segunda Solicitante hace presente, que la Unica diferencia existente entre la marca
comercial registrada por él para distinguir el famoso establecimiento educacional “ST.
PETER’S SCHOOL” y el nombre de dominio en conflicto, ademas de las palabras
“college” y “school” ya mencionadas, es que en éste se ha usado la expresion inglesa
“SAINT” en vez de “ST”. Sin embargo, dicha “modificacion” en estricto rigor no es tal cosa,
pues es de publico conocimiento que la expresion “ST.” es en inglés la abreviacién de la
palabra “SAINT” y que ambas se pronuncian exactamente de la misma manera. En este
sentido, resulta evidente la vinculacién que existe entre el nombre de dominio en disputa y
la Segunda Solicitante: éste dominio sencillamente es el nombre con el cual se identifica
el colegio (COLLEGE) Saint Peter’s de dofia MARY COOK DE WILKINS, ademas de ser
virtualmente idéntico a su marca comercial, la que real y efectivamente se promociona y
publicita tanto en el mercado real como en Internet.

Dofia MARY COOK DE WILKINS estima que el Primer Solicitante, S2 SERVICIOS
LIMITADA, al solicitar el dominio de autos, pretende hacer un uso abusivo del sistema
registral de nombres de dominio, induciendo a los usuarios a engafo, dado que por
dedicarse al mismo rubro que la Segunda Solicitante, conoce perfectamente de la
existencia del renombrado colegio SAINT PETER'S SCHOOL, en la ciudad de Vifa del
Mar. Ademas, se ha limitado a tomar el nombre del colegio de su contraparte, el cual ha
prestado servicios educacionales en nuestro pais por mas de 90 afios, sin agregar ningun
elemento que permita diferenciarlos, como se sefiala anteriormente. Asi las cosas,
cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio saintpetercollege.cl esperard con
toda l6gica y razén encontrar informacion del reconocido establecimiento educacional de
dona MARY COOK DE WILKINS. A mayor abundamiento, lo anterior se ratifica y se ve
acentuado en el hecho innegable de que el Primer Solicitante pretende promocionar y
ofrecer a través del nombre de dominio en disputa, precisamente los servicios que
distingue su marca comercial “ST PETER’S SCHOOL”. La Segunda Solicitante indica
que esto acarreara, no sélo confusién y engano en los usuarios respecto a la procedencia
de dichos servicios, sino que ademas constituiria una vulneracion grave a los derechos de
exclusividad de la Segunda Solicitante sobre dicha expresion para distinguir servicios
educacionales. Al respecto, es importante senalar que el articulo 14 del Reglamento
dispone expresamente 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”. Esto es recogido en la sentencia recaida en el arbitraje del
nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyé que se procedia a asignar el
nombre de dominio en disputa a: “..la parte que si ha acreditado oportunamente ser
titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con
el referido nombre de dominio en disputa.”

La Segunda Solicitante aclara que la buena fe es uno de los pilares fundamentales de
todo nuestro ordenamiento juridico ademas de ser uno de los principios aplicables a la



resolucion de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de
considerarse para la resolucién de conflictos de esta naturaleza.

La Segunda Solicitante reitera que se identifica en el mercado a través de la marca
comercial y expresion distintiva “ST. PETERS SCHOOL”, gozando de fama vy
reconocimiento desde hace mas de 90 afnos en nuestro pais en el area educacional y
cuya amplia difusion ha permitido posicionar su establecimiento educacional a nivel
nacional, con los mas altos estandares de la educacién Britanica, todo lo cual es un hecho
publico y notorio. Por su parte, el Primer Solicitante ha solicitado como nombre de dominio
la misma expresion que constituye una marca comercial registrada por la Segunda
Solicitante, y pretende crear, difundir y promocionar un proyecto educacional bajo el signo
distintivo “SAINT PETER COLLEGE”, teniendo pleno conocimiento de la existencia del
anterior, lo que constituye una vulneracion patente y grave a la regulacion de nombres de
dominio. A juicio de la Segunda Solicitante, la actitud de S2 SERVICIOS LIMITADA no
puede ser considerada como fortuita o fruto del desconocimiento, y la Segunda Solicitante
indica: “sostenemos que la contraparte posee pleno conocimiento de la existencia de mi
mandante, de su presencia en nuestro pais desde hace mas de 85 anos y de sus
derechos exclusivos para el signo “ST PETER'S SCHOOL” para distinguir un
establecimiento educacional.”

La Segunda Solicitante argumenta que S2 SERVICIOS LIMITADA ha demostrado en
etapas previas al presente arbitraje que no tiene un real interés en el nombre de dominio.
Asi queddé de manifiesto cuando por correo electronico de fecha 24 de enero, ofrecié
desistir de su solicitud a cambio de una suma de dinero. Textualmente sefald:
“Estimados: El primer solicitante cede los derechos de este dominio previa cancelacion de
$200.000, asi ustedes se evitan cancelar 650.000 a un arbitro que no les asegura la
asignacion del nombre en cuestion. Si les interesa contactenos por esta via. Saludos
cordiales .Atte. MS. S2”. Lo anterior es una muestra mas de que el interés del Primer
Solicitante no es real ni serio y que sencillamente vio la oportunidad de obtener un
beneficio econémico improcedente, aprovechandose de la fama y notoriedad de una
marca que en nada ha contribuido a crear, induciendo a error y confusion a los usuarios
de Internet que, con justa razén creeran que en el dominio en disputa se difunde
informacion acerca del reconocido colegio de dofia MARY COOK DE WILKINS.

Senala la Segunda Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos afos a una
serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido relacion con los
denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy
sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccién electronica” o bien una
“denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica
dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho
medio de comunicacion ofrece, tales como paginas Web, correo electrénico,
conversaciones instanténeas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implicita la
idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique
como, por ejemplo, “SAVORY”, “APPLE” o “PANASONIC”, efectivamente corresponda
a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial
Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, caético y de
escaso valor comercial.



En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacién de nombres de dominio,
la Segunda Solicitante sefala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio. Agrega
gue aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos
privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnimero de aspectos,
caracteristicas y propoésitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten
sostener que ellos, ademas de la funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental
como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via
Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusiéon con
respecto a ellos, facilitando asi el comercio y han pasado a constituir un medio de
publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose
asi la marca.

La Segunda Solicitante indica que los nombres de dominio comparten propésitos y
caracteristicas de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que
los nombres de dominio, ademas de la funcién técnica que cumplen, tienen un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se
ofrecen via Internet, facilitando el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en
errores o confusion con respecto a ellos. Ademas, es posible agregar que los nombres de
dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y
consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que
se trate.

Por otro lado, sefala la Segunda Solicitante que con fecha 1 de enero del afno 2000, entré
en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como aspecto
fundamental para la resolucién de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de
registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto, en su titulo preliminar, dicha
normativa sefiala que se consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento
de disputa de dominios si: letra a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos.” Agrega dofia MARY COOK DE WILKINS que ICANN es, a
nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la
reunidon de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como
asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la OMPI, asi como
las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO
Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen que en el procedimiento de
revocacion de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que
el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del
dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el
dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido Reglamento, en su
primer parrafo, letra a), el cual sefala que la inscripcion de un nombre de dominio se



considerard abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o engarfosamente similar a
una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un
nombre por el cual el reclamante es reconocido.” Al respecto, la Segunda Solicitante
indica que en el caso de autos, el nombre de dominio en conflicto es confundible con su
marca registrada, que identifica sus servicios en el mercado. Agrega que S2 SERVICIOS
LIMITADA no ha introducido elemento alguno diferenciador suficiente y adecuado a la
marca “ST. PETER'S SCHOOL”, ni al dominio petercollege.cl de su propiedad, lo que
en definitiva impide desvincular esta famosa marca con el nombre de dominio solicitado,
creando confusién y error en los usuarios de Internet y publico consumidor en general. En
efecto, el nombre de dominio disputado hace alusién directa a los servicios que la
Segunda Solicitante ofrece y comercializa bajo la marca “ST. PETER'S SCHOOL” en su
colegio (college), siendo el posicionamiento que él ha hecho de ella lo que le ha otorgado
fama y notoriedad dentro del mercado e Internet. En sintesis, el criterio que reconoce la
relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho
universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicacién a la resolucién del
conflicto suscitado en estos autos.

Dona MARY COOK DE WILKINS considera que es igualmente aplicable el criterio de
legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, debido a su real y efectivo interés
sobre el nombre de dominio en disputa. Ha invertido grandes recursos en el
posicionamiento de su colegio y marca comercial “ST. PETER'S SCHOOL” a través de
diversos afiches y publicaciones publicitarias, asi como una difusion permanente en la red
global Internet. De esta forma, asegura que queda fehacientemente acreditado en estos
autos que la solicitud competitiva de la Segunda Solicitante, obedece a su interés legitimo
de identificar y distinguir sus productos a través de Internet. En este sentido, ha
participado activamente durante muchos afnos en el area educacional, a través de su
colegio “ST PETERS”, gozando su signo distintivo de gran fama y notoriedad y
convirtiéndose en una de las mas importantes y de mayor penetracién en su rubro.

La Segunda Solicitante sefiala que al caso de autos es también aplicable el criterio de la
creacion intelectual del signo, ya que es de toda l6gica y justicia que quien ha creado una
denominacion pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de
ella. En este sentido, dofia MARY COOK DE WILKINS considera que ha invertido grandes
sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles. Sin
embargo, sigue siendo el nombre con el cual son conocidos sus servicios, uno de sus
activos mas importantes. En efecto, el signo “ST. PETER'S SCHOOL” identifica y
distingue sus servicios educacionales desarrollados y comercializados en el mercado, y
asi es reconocido por los usuarios de Internet asi como por las diversas publicaciones en
diversos medios de comunicacion.

La Segunda Solicitante considera que para el caso de autos es aplicable el criterio de la
notoriedad del signo pedido, que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser
la parte que le ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio,
ademas, indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y
prestigio, su campo de proteccién debe ampliarse mas alla de los productos y servicios
cubiertos por la misma marca.

Dona MARY COOK DE WILKINS considera que la aplicacién de este criterio obliga a
concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio saintpetercollege.cl,
toda vez que la expresién “SAINT PETER’S SCHOOL”, que es graficamente muy similar



al nombre de dominio, identifica el establecimiento educacional que ofrece en el mercado
a través de un establecimiento educacional del mismo nombre, y que actualmente goza
de gran fama y notoriedad en su area.

La Segunda Solicitante aclara que el mencionado criterio no sélo debe aplicarse a las
marcas comerciales, sino que también a las expresiones que se solicitan como nombres
de dominio. En el caso de autos, la situacion es mas clara si se considera que él utiliza
efectiva y profusamente la expresion “ST PETER’S SCHOOL” en el mercado y también
en Internet. Cabe reiterar ademas, que doina MARY COOK DE WILKINS ya es titular de
los nombres de dominio petercollege.cl, el cual es virtualmente idéntico a
saintpetercollege.cl.

Ademas, la Segunda Solicitante sefiala que también es aplicable a este caso el Convenio
de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de
ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual establece que: “Los paises
de la Union se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del
registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear
confusion con ésta.” La Segunda Solicitante anade que esto implica que las marcas
famosas y notorias, como es el caso de “ST PETER’S SCHOOL”, han de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unién, toda vez que de su explotacién no
autorizada deriva, por un lado, en la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas
marcas y, por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar
productos y servicios que no han contribuido a la creacién de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea para titular de la marca famosa y notoria. Dofa
MARY COOK DE WILKINS cita, a su vez, el articulo 10 bis del Convenio de Paris, sobre
competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1)  “Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises
de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2)  “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  “En particular deberan prohibirse:

1. “Cualquier acto capaz de crear una confusién, 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. “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio 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.”

La Segunda Solicitante reitera que es evidente la confusion que se produciria de
otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con él,
ya que la expresion “ST PETER’S SCHOOL", se asocia directamente a la Segunda
Solicitante, al constituir el signo distintivo de las marcas y servicios desarrollados,
consolidados en el mercado y comercializados por él.

La Segunda Solicitante afade que también es aplicable el criterio de la identidad, en
donde se establece que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la
persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o
muy similar al mismo. En razdn de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser
asignado a dofia MARY COOK DE WILKINS, ya que es titular de un registro marcario
para la expresion “ST PETER’S SCHOOL”, ademas de que sus reconocidos servicios
educacionales son realmente promocionados y comercializados bajo dicha expresion en
su sitio Web stpeters.cl, correspondiente a la pagina oficial en Internet del colegio “ST
PETER’S” de su propiedad, en el cual se entrega informacién a la comunidad escolar en
general, entre los que se encuentran profesores, alumnos, padres y apoderados. En este
sentido, la jurisprudencia nacional, en el fallo de fecha 21 de mayo de 2006, sobre nombre
de dominio vihasdelmaipo.cl, establecio: “El criterio de la identidad sefala que el nombre
de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relaciéon con el
mismo...”. Este criterio también fue tomado en cuenta en el arbitraje del dominio
enjoydesign.cl de fecha 21 de enero de 2010 se concluyd que: “... la jurisprudencia
administrativa y judicial se ha uniformado al considerar que se produce infraccion al
ordenamiento juridico y especialmente a las normas legales sobre Privilegios Industriales,
en el caso de marcas comerciales registradas, causando confusion, error o engarno en el
publico consumidor, cuando los nombres de dominio (Nic) resultan ser idénticos o
enganosamente similar con marcas comerciales registradas por terceros’.

Dofia MARY COOK DE WILKINS hace presente que la expresion “ST PETERS” que
identifica a los servicios educacionales ofrecidos en el colegio del mismo nombre, se
utiliza efectivamente en Internet. En efecto, basta ingresar la expresion “SAINT PETER’S
SCHOOL” en el buscador de Internet google.cl, para poder apreciar que practicamente
todos los resultados la aluden. De este modo, si el buscador mas famoso del mundo
asocia la expresion sobre la que se estructura el dominio en disputa a la Segunda
Solicitante, lo mas probable es que los usuarios de Internet debieran hacer lo mismo. A
mayor abundamiento, al ingresar al sitio stpeters.cl, se podra apreciar que éste se
encuentra activo y contiene abundante informacion acerca de las diversas actividades del
colegio, entrega datos acerca de sus historia y visién educacional, asi como posibilitar el
contacto directo con padres y apoderados del colegio. Esto da cuenta del alto nivel de
fama, notoriedad y reconocimiento que los servicios educacionales de la Segunda
Solicitante poseen bajo el signo “ST PETERS SCHOOL”.

La Segunda Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo
presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad de un registro
marcario vigente en Chile, precisamente para proteger y distinguir servicios
educacionales, la fama y notoriedad de éstos, la titularidad de nombres de dominio



virtualmente idénticos al disputado (petercollege.cl), asi como la vinculacion de esa
marca con los servicios que ofrece la Segunda Solicitante, considera que dofa MARY
COOK DE WILKINS es quien tiene el mejor derecho para obtener la asignacion del
nombre de dominio en conflicto, en especial considerando que los antecedentes vy
registros marcarios antes citados acreditan que ha sido dona MARY COOK DE WILKINS
quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “ST PETERS SCHOOL” en el
mercado nacional.

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes vélidamente presentadas y que han
cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su
formalizacién y a los plazos de interposicién de las mismas, sélo cabe abocarse a los
criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los
que concluyen necesariamente, para la Segunda Solicitante, en el mejor derecho de dofa
MARY COOK DE WILKINS sobre el signo en disputa.

Finaliza la Segunda Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de
dominio son la herramienta que permitir4 continuar con el creciente y explosivo desarrollo
de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la
asignacion del dominio saintpetercollege.cl a S2 SERVICIOS LIMITADA constituiria una
causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor. Dicho efecto no se
condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por
ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile y los Tratados Internacionales sobre
derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las
evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo,
obligan a concluir que la asignacion del dominio de autos a la Segunda Solicitante sea
fundamental para los intereses de dona MARY COOK DE WILKINS;

Que por resolucion de fecha 3 de marzo de 2011, se provee el escrito presentado con
fecha 4 de febrero de 2011 por dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion de la Segunda Solicitante, donia MARY COOK DE WILKINS vy se da
traslado a la contraparte de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por
correo electrénico;

Que con fecha 10 de marzo de 2011, dofia MARIA JOSEFINA MORA ARIAS, en
representacion de la Segunda Solicitante, dofia MARY COOK DE WILKINS indica que
habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de
mejor derecho, donde se hicieran valer los argumentos, so6lo la Segunda Solicitante ha
defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentacion
respectiva. En este sentido, hace presente que el criterio “first come, first served’, en el
cual se podria haber fundamentado la defensa de S2 SERVICIOS LIMITADA, no es
absoluto e, incluso, cada vez con mas fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se
inclinan a utilizarlo como un criterio de dltima ratio, aplicAndolo sélo cuando ninguna de
las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate.
Sin embargo, en el caso de autos, solamente dofia MARY COOK DE WILKINS ha
presentado en tiempo y forma los argumentos y medios probatorios en los cuales
fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio saintpetercollege.cl. Agrega,
que de lo contrario, no se entenderia lo sefialado en articulo 10 del Reglamento de
Asignacion de Nombres de Dominio, que establece un plazo de 30 dias para que
“eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”. Lo anterior se ve
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corroborado por el articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario, que establece en su
parrafo primero que “sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion
no contrarie las normas vigentes...”, sin distinguir si dicha obligacion corresponde al
Primer o Segundo Solicitante. Lo anterior es recogido por la jurisprudencia, en la
sentencia de asignacion de nombre de dominio todochile.cl, en la cual se sefiala que
“una vez que se genera el conflicto de asignacion de nombres de dominio los solicitantes
se deben encontrar en una situacion de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cual
de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.” En
sintesis, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio
“first come, first served’ es un principio de “ultima ratio”, vale decir, que su aplicacion sélo
tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignacién respecto de un
determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se
encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre
un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a
cual de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por asignar el
dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitd. En este sentido, la
Segunda Solicitante sostiene que en el caso de autos, lo anterior no se aplica, ya que el
mejor derecho de dofia MARY COOK DE WILKINS se encuentra debidamente acreditado
con la documentacién acompanada a su demanda de mejor derecho.

La Segunda Solicitante argumenta que le resulta evidente que es él quien tiene un interés
legitimo sobre el nombre de dominio en disputa, y que la inactividad de la contraria da
cuenta de su total desinterés y desvinculacion con el mismo.

La Segunda Solicitante reitera que el vinculo y mejor derecho que a dofia MARY COOK
DE WILKINS asiste respecto del nombre de dominio saintpetercollege.cl, se encuentra
ampliamente acreditado en este procedimiento y en la demanda de mejor derecho que se
present6 en tiempo y forma, y da cuenta de la titularidad de registros marcarios para la
expresion “ST. PETER'S SCHOOL” en Chile, expresién con la que distingue un
prestigioso establecimiento educacional, que se identifican en Internet y en el mercado
real a través de la expresion “ST PETERS”, fonéticamente idéntica al elemento distintivo
del dominio en disputa, siendo identificado por esta expresion, por los usuarios de Internet
y el publico consumidor en general. Esto muestra, a su juicio, un interés real, concreto y
legitimo respecto de este nombre de dominio, pues los usuarios de Internet, al acceder o
al ingresar errbneamente a éste, racional, logica y naturalmente concluirdn que es de su
propiedad y que en él se publicita o informa a los usuarios acerca del reconocido colegio
SAINT PETERS. La Segunda Solicitante hace presente que el nombre de dominio en
disputa se estructura en base a una expresion que es virtualmente idéntica a sus marcas
comerciales y nombres de dominio, agregando Unicamente la expresién COLLEGE, lo
que en caso alguno puede ser considerado como un elemento diferenciador, pues su
signo ST. PETERS distingue precisamente un colegio (college).

La Segunda Solicitante reitera lo sefalado en la sentencia recaida en el arbitraje del
nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyé que se procedia a asignar el
nombre de dominio en disputa a: “..la parte que si ha acreditado oportunamente ser
titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con
el referido nombre de dominio en disputa.” Dohia MARY COOK DE WILKINS desprende
de dicho fallo, que la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de
un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse
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con el objeto de determinar cual de las partes en un procedimiento de asignacién de
dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.

Respecto a la confusién que se producira entre los consumidores y usuarios de Internet
enfrentados a este nombre de dominio, la Segunda Solicitante reitera que S2 SERVICIOS
LIMITADA procedi6 a solicitar el nombre de dominio saintpetercollege.cl, haciendo uso
de un signo original de dofia MARY COOK DE WILKINS y que es el elemento distintivo de
sus marcas comerciales y nombres de dominio ya registrados, como petercollege.cl,
agregando solo la palabra “COLLEGE”, cambio que no modifica su identidad y que, por
ende, no confiere al dominio individualidad propia sino que, por el contrario, aumenta el
riesgo de confusion entre los usuarios, toda vez que doia MARY COOK DE WILKINS real
y efectivamente distingue un colegio (college) con su marca comercial “ST. PETER’S
SCHOOL”. De esta manera, al querer acceder a los servicios del reconocido
establecimiento educacional de dona MARY COOK DE WILKINS a través de Internet, los
usuarios errébneamente podrian terminar en una pagina Web de S2 SERVICIOS
LIMITADA, lo que sera grave y le producira gran perjuicio.

La Segunda Solicitante sostiene que resulta mas que clara su presencia en la World Wide
Web bajo el signo “ST. PETERS SCHOOL”, al punto que el riesgo de confusion que
existe para los usuarios de la red Internet es altisimo, y la funcién basica de todo nombre
de dominio, que consiste en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, no se cumplira.

Dofna MARY COOK DE WILKINS resume lo indicado hasta el momento en los siguientes
dos puntos:

a) El nombre de dominio saintpetercollege.cl materia de autos, se conforma en base a
un signo virtualmente idéntico a sus marcas y a su nombre de dominio
petercollege.cl;

b) Un Primer Solicitante que no ha acreditado interés ni vinculacién alguno con el
dominio en disputa. En efecto, no consta en estos autos ningun antecedente que de
cuenta de su supuesto derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre
de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar
fehacientemente algun tipo de derecho o relacion con el nombre de dominio
saintpetercollege.cl.

La Segunda Solicitante sefala que atendiendo la fama y notoriedad de su marca, estima
que ésta debe ser resguardada como tal, toda vez que de su explotacion no autorizada
deriva, por un lado, la dilucién del poder distintivo intrinseco de la marca y, por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o servicios que no
han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que
ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Dona MARY COOK DE WILKINS sostiene que mediante el correo electrénico enviado por
S2 SERVICIOS LIMITADA con fecha 24 de enero de 2011, el cual consta en autos, queda
de manifiesto su intencion de vender y, por tanto, lucrar con el nombre de dominio materia
en conflicto. Lo anterior se ve agravado, a su juicio, dado el pleno conocimiento que el
Primer Solicitante demuestra tener de los costos asociados a los honorarios arbitrales,
actuaciones de la demanda que sélo reafirman la mala fe con que ha actuado en el
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10.

presente caso, tal como lo establece el reglamento de NIC Chile en su articulo 22 letra a)
y que pueden desprenderse de sus propios dichos.

Dofia MARY COOK DE WILKINS estima que la mala fe de S2 SERVICIOS LIMITADA a la
luz de los hechos, debe sancionarse con la condena en costas, para evitar que se utilice
el sistema registral de nombres de dominio para obtener beneficios econdmicos, en
desmedro de quienes tienen legitimos derechos respecto de un nombre de dominio.

La Segunda Solicitante concluye que en virtud de estos argumentos y los sostenidos en
su demanda de mejor derecho, estima que se encuentra probado que quien tiene un
mejor derecho sobre el nombre de dominio sainpetercollege.cl, es dofia MARY COOK
DE WILKINS.

Que con fecha 11 de marzo de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 10 de
marzo de 2011 por doina MARIA JOSEFINA MORA ARIAS, en representacion de la
Segunda Solicitante, donia MARY COOK DE WILKINS, lo que se notifica por correo
electrénico;

Que con fecha 23 de marzo de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, lo que es
notificado a las partes por correo electronico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefala que es de
responsabilidad exclusiva de cada 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en trdmite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados
tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, nicamente la Segunda Solicitante, dofia MARY COOK
DE WILKINS, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos
sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que la Segunda Solicitante acompané documentos probatorios en estos autos, los que no
fueron objetados por el Primer Solicitante, y que fueron debidamente ponderados por este
sentenciador y acreditan que ella posee legitimos derechos sobre la marca “ST. PETER'S
SCHOOL”, registrada bajo el N? 792.958 para distinguir un “establecimiento de
ensefanza” de la clase 41;
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10.

11.

12.

13.

14.

Que, a su vez, la Segunda Solicitante ha acreditado ser asignataria de los nombres de
dominio petercollege.cl, saintpeterschool.cl, stpetersschool.cl y stpeters.cl;

Que, ademas, dona MARY COOK DE WILKINS ha acreditado que la marca “ST.
PETER'S SCHOOL” se ha encontrado en uso constante desde hace décadas, para
distinguir un establecimiento educacional, utilizandose el dominio stpeters.cl para su sitio
Web, a través del cual se da a conocer el colegio, entregandose también a través de
dicho sitio Web informacién a la comunidad escolar;

Que no solamente se utiliza la marca “ST. PETER’'S SCHOOL” en el mercado en
relacion a un establecimiento educacional, sino que el colegio que opera bajo la marca
mencionada goza de prestigio y renombre, hecho que en todo caso ha acreditado dofia
MARY COOK DE WILKINS en estos autos, siendo precisamente ella quien le ha conferido
a la marca “ST. PETER’S SCHOOL” fama, notoriedad y prestigio en nuestro pais;

Que tal como sefala la Segunda Solicitante, el nombre de dominio saintpetercollege.cl
en disputa es confusamente similar a la marca comercial “ST. PETER'S SCHOOL”,
puesto que efectivamente en inglés las palabras “college” y “school” significan lo mismo,
esto es, un colegio;

Que no obstante lo anterior, este arbitro no considera que se den en este caso los
supuestos para que pueda condenarsele en costas al Primer Solicitante, S2 SERVICIOS
LIMITADA,;

Que en todo caso, el Primer Solicitante, S2 SERVICIOS LIMITADA, no ha hecho valer
derechos o intereses legitimos sobre el dominio en disputa, ni menos aun ha justificado un
mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentacion alguna en este
juicio;

Que por el mero hecho de que S2 SERVICIOS LIMITADA haya solicitado primero el
nombre de dominio saintpetercollege.cl no es suficiente ya que, a lo menos, éste debio
haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentacion alguna,
no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legitimo interés alguno
sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las
partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por dofia MARY COOK DE
WILKINS, asi como la falta de ellos por parte de S2 SERVICIOS LIMITADA, es que este
arbitro ha llegado a la conviccion de que a la Segunda Solicitante le asiste un mejor
derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignense el nombre de dominio saintpetercollege.cl a la Segunda Solicitante, dona MARY
COOK DE WILKINS, RUT N¢ 1.347.028-6.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.
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Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan esta
sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofia Yuli Alvial Aqueveque, quienes

firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 13 de abril de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Yuli Alvial Aqueveque
RUT 16.007.715-8 RUT 9.165.677-9
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