Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio sebastianprofessional.cl
Oficio OF15257

VISTOS:

1.

Que con fecha 13 de julio de 2011, COMERCIAL TORINO S.A. representada en calidad
de contacto administrativo por don ELIAS AVILA, solicita la inscripcién del nombre de
dominio sebastianprofessional.cl. Posteriormente, con fecha 11 de agosto de 2011,
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, representada en calidad de contacto administrativo por
el Departamento de Dominios de Silva & Cia., solicita igualmente la inscripcién del mismo
dominio sebastianprofessional.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este
arbitraje;

Que mediante Oficio OF15257, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 4 de noviembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 11 de noviembre de
2011, a las 10:30 horas, en Méalaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo
dicha aceptacién notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 11 de noviembre de 2011, se efectla el comparendo fijado para ese dia, al
que soélo asiste dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, y acredita haber
consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. Asimismo, se
fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo
electronico;

Que con fecha 18 de noviembre de 2011, el Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD SAN
SEBASTIAN, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante
resolucién de fecha 7 de diciembre de 2011;

Que con fecha 18 de noviembre de 2011, don GONZALO SANCHEZ SERRANO, en
representacion del Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, presenta
demanda de asignacion del dominio sebastianprofessional.cl, sefialando que
es fundada en Concepcion en el ano 1989 por don Raul Poblete Aimendra y don Javier
Pivcevic Bayer. Comienzan las clases de las carreras de Ingenieria Comercial y
Psicologia, con dofia Carmen Vidal Montecinos como rectora. Luego se incorporan las
carreras de Derecho, Periodismo, Servicio Social y Licenciatura en Educacion con
mencién en Educacion de Parvulos. En el afio 1994, se comienza a desarrollar el area de
salud con la apertura de la carrera de Medicina, y se crean las carreras de Tecnologia
Médica, Oftalmologia, Imagenologia, Laboratorio Clinico, Kinesiologia, Técnico Superior
en Enfermeria, Enfermeria, Pedagogia en Educacién Fisica y Pedagogia en Inglés. En el
ano 2000, se construye el Campus Las Tres Pascualas en Concepcién, obra que recibio
el Premio Municipal de Arquitectura. Luego, se abre el primer Centro Médico Docente y
Asistencial en Concepcion.



El Segundo Solicitante afiade que en el afno 2009, asume como rector don Ricardo Riesco
Jaramillo, destacado diplomatico y académico. Se otorga la acreditacién por cuatro afios a
la carrera de Medicina (hasta noviembre de 2013) y el Campus Las Tres Pascualas es
seleccionado por la Comision Bicentenario como la obra mas relevante en el periodo
1960-2008 de la Regién del Bio Bio. En noviembre se inaugura el Campus Bellavista, en
Santiago. El recinto posee los més altos estandares que requiere la actividad académica.
Un convenio entre la UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN vy el Hospital Clinico del
Sur permite que éste se convierta en un campo clinico de especialidades para las
Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Luego, se crea el programa Educadores
2.0, con el fin de capacitar y perfeccionar a profesores y contribuir asi al mejoramiento de
la calidad de la ensefanza en Chile. Con 21.572 alumnos en sus sedes de Santiago,
Concepcion, Osorno, Valdivia y Puerto Montt, 10 facultades y 32 carreras, la
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN posee en la actualidad un perfil nacional en creciente
consolidacién y con importantes ventajas para los alumnos, como poder continuar su
carrera en las diferentes sedes, sin que los desplazamientos geograficos impliquen
trastornos en el desarrollo de sus estudios y titulaciones. A su vez, se abre la carrera de
Medicina en Santiago con puntaje de corte en 700 puntos.

El Segundo Solicitante ha buscado proteger sus activos marcarios, principalmente en lo
que respecta a la expresiéon “SAN SEBASTIAN”, teniendo registradas, entre otras, las
siguientes marcas comerciales:

o “SAN SEBASTIAN”, Registro N°® 605.415, para distinguir servicios de la clase
41;

o “SAN SEBASTIAN”, Registro N® 605.412, para distinguir servicios de la clase
41.

El Segundo Solicitante hace presente su interés legitimo sobre el nombre de dominio en
disputa, como lo son sus marcas comerciales y su razén social, puesto que el nombre de
dominio de autos contiene ambos elementos que le son distintivos. Agrega que esta
accion tiene también su fundamento en el ingente dafio que la solicitud del nombre de
dominio sebastianprofessional.cl causara a su nombre, ya que en este caso provoca
una confusion entre el Primer Solicitante y UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, quien desde
el ano 1989 se ha preocupado de posicionar su nombre y sello en el sur y centro del pais.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN estima que la confusion radica en quienes creeran que la
actividad realizada por el Primer Solicitante con el nombre de dominio
sebastianprofessional.cl, tiene relacion directa con la universidad. Lo anterior queda de
manifiesto de la forma que se encuentra estructurado el nombre de dominio donde se
contiene su marca comercial seguida de la expresion “profesional’, la cual alude
directamente a una carrera Universitaria como las que imparte esta Casa de Estudios. De
esta manera, el nombre de dominio es confuso y notoriamente similar a ella.

El Segundo Solicitante sostiene que la conducta de COMERCIAL TORINO S.A. viola los
mas elementales principios del derecho y, concretamente, traiciona los valores que



inspiraron a Jon Postel, cuando cre6 el sistema de administracién de nombres de
dominios, que basicamente se traducen en el principio del “fair use”. En esta linea, el
actuar del Primer Solicitante viola el espiritu con que fue concebido y redactado el actual
reglamento chileno, cuyo pilar mas esencial consiste también en la buena fe.

El Segundo Solicitante sefiala que es necesario entender lo que son los nombres de
dominio y cual es la funcién que cumplen dentro del mercado. Para ello recoge lo que ha
indicado la Comisién Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon
Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” sefialando al
respecto: “Si bien la funcion de un nombre de dominio es la de una direccion electronica
que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticos 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’.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN argumenta que diversa jurisprudencia arbitral, ha
indicado que los nombres de dominio se relacionan con el caracter mnemotécnico siendo
cualidad esencial para contribuir a la localizacién eficiente de los recursos informativos
disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahi que sea necesario y natural que
en su configuracién, los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la
denominacion que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo fisico tradicional.
Esta funcién impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y
pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se
registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres
de dominio. Dada esta funcion que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN una marca comercial, el Segundo Solicitante pide que
este caso sea evaluado mas alla del principio “first come, first served’, actualizacion del
antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure’, que en materia de nombres de
dominio se traduce en “el primero que llega es el unico servido” por el administrador del
sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura
una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su
solicitud de registro, situacion que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN hace ver que los criterios que estan aplicando los
arbitros de Internet se han ido refinando, y de esta manera los conflictos se analizan a la
luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es asi como
la regulacion sobre nombres de dominio en la actualidad esta orientada a la asignacion “a
aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho’. Es justamente esta
coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que, a su juicio, el
Segundo Solicitante sin duda alguna posee soélidos fundamentos: es titular y utiliza una
marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de
dominio en disputa. De lo contrario, se estaria vulnerando abiertamente el derecho de
dominio o propiedad sobre esta expresidén, derecho que se encuentra protegido en
nuestra Constitucion Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25 respectivamente
y las disposiciones legales de los articulos 582, 583 y 584 del Cddigo Civil. Al rechazar la



solicitud UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, se estaria vulnerando el derecho de propiedad
sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso
alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN sostiene que no busca limitar al Primer Solicitante de
poder iniciar su actividad econémica, cualquiera que ella sea, sino que lo que busca es
que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera
aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro nombre
de dominio. En este sentido, el articulo 14 del reglamento de NIC Chile senala: “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.” La
jurisprudencia se ha encargado de desentrafar lo que debe entenderse por una posible
infraccion a derechos validamente adquiridos. Asi, se ha entendido que una solicitud de
registro de nombres de dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando
concurren copulativamente los siguientes presupuestos:

a) “Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacién o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en
los nombres de dominio disputado; y

b) “Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en andlisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de
afectacién a un derecho, sea que se trate de una perturbacién, afectacion o
perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

c) “Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o
aludido en los nombres de dominio disputado.

d) “Que la concurrencia de las condiciones copulativas senaladas
precedentemente debe verificarse, ademas, al momento de la presentacion de
la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos
adquiridos mediante la solicitud misma.”

El Segundo Solicitante resume que una solicitud de registro de nombres de dominio
contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta
o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designacion
o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio
disputados, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de
derechos o intereses legitimos pertinentes.

A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espiritu de la
norma plasmada en el articulo 22 del mismo reglamento el cual, si bien esta en el acapite
de la revocacién, abona la tesis de UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, al senalar:



a. “Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente 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.

b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio”

Por otra parte, anade el Segundo Solicitante, se estd vulnerando el Convenio de Paris,
gue en su articulo 10 bis establece en via general que “Constituye acto de competencia
desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial’. En particular, el Convenio considera actos de competencia desleal: “Cualquier
acto capaz de crear confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.”

A su vez, UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN destaca que en nuestra legislacién Nacional,
se dict6 la Ley 20.169 del 2 de febrero de 2007, publicada en el Diario Oficial del 16 de
febrero de 2007. En dicho cuerpo legal, se define lo que se debe entender por
competencia desleal, indicandose que: “es un acto de competencia desleal toda conducta
contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegitimos, persiga
desviar clientela de un agente del mercado.” Dentro de los casos contemplados, no
taxativos, estan:

a) Aprovechamiento indebido de reputacion ajena;

b) Uso de signos o difusién de hechos que induzcan a error sobre la naturaleza,
proveniencia, caracteristicas, etc. de los bienes o servicios ofrecidos;

c) Todas las informaciones incorrectas o agraviantes dirigidas a menoscabar la
reputacion comercial de un tercero;

d) Manifestaciones agraviantes sobre la nacionalidad, las creencias, la ideologia,
vida privada etc. del competidor y que no tenga relacién directa con la calidad del
bien o servicio prestado

e) Toda comparacién de bienes, servicios o actividades cuando se funde en algun
antecedente que no sea veraz y demostrable;

f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros a infringir los
deberes contractuales contraidos con un competidor;

g) El ejercicio manifiestamente abusivo con la finalidad de entorpecer la operacion
del competidor.

El Segundo Solicitante hace presente el tema de la dilucién de la imagen comercial o
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una
expresion identificatoria similar a las marcas, dominios y razon social de  UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN, como eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios que no



correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por UNIVERSIDAD SAN
SEBASTIAN. Esta situacién, ademas de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se
esta afectando el derecho de propiedad que UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN tiene sobre
sus signos, y respecto de los cuales posee proteccidn de rango legal y constitucional. En
definitiva, esto se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial', un
concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y
que amerita, por tanto, la maxima proteccion juridica.

Por ultimo, el Segundo Solicitante indica que se debe tener presente que, de acuerdo al
orden publico econémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado,
hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos al
Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que, el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del
dominio en cuestion, generard todo tipo de confusiones y errores en el mercado y
sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que
pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto sebastianprofessional.cl, dado
que los consumidores la identificaran, casi de manera automatica, con UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN. Afade el Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento,
honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se
diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a lo anterior, considera que el Primer
Solicitante no posee un derecho equivalente al del Segundo Solicitante, dado que no tiene
una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, mas aun, no posee
derecho alguno que pueda rebatir el de esta Casa de Estudios.

En suma, para el Segundo Solicitante, la buena fe, el interés legitimo, marcas y presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son
elementos que perfilan a UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN como titular de “un mejor
derecho” para optar al dominio en cuestion. En razén de todas las consideraciones
mencionadas, y de las facultades que el reglamento les otorga a los arbitros designados
para dirimir conflictos de esta naturaleza, UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN solicita que se
le conceda el registro del nombre de dominio sebastianprofessional.cl;

7. Que con fecha 7 de diciembre de 2011, se da traslado al Primer Solicitante de la
presentacion hecha con fecha 18 de nowembre de 2011 por don GONZALO SANCHEZ
SERRANO, en representacion del Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN,
lo que se notifica a las partes por correo electrénico;

8.  Que con fecha 19 de diciembre de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
gue es notificada a las partes por correo electrénico.

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 sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en tramite 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, unicamente el Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD SAN
SEBASTIAN, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos
sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante, COMERCIAL TORINO S.A., no ha hecho valer argumento
alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion;

Que el Segundo Solicitante acompand documentos probatorios en estos autos, que no
fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por
este sentenciador y acreditan que UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN posee legitimos
derechos sobre la marca “SAN SEBASTIAN” registrada, entre otros, bajo los N°s
605.415 y 605.412 para distinguir servicios de la clase 41;

Que a través de la restante documentaciéon acompanada por el Segundo Solicitante, éste
ha acreditado fehacientemente que la marca “SAN SEBASTIAN” de su propiedad es
realmente usada en el mercado en relacion a servicios de la clase 41, esto es, servicios
de educacién superior. Al respecto, a juicio de este arbitro, es dable pensar que el nombre
de dominio sebastianprofessional.cl podria ser inductivo a error o confusién entre los
usuarios de Internet y consumidores en general, toda vez que la cobertura y el uso que el
Segundo Solicitante le da a la marca comercial “SAN SEBASTIAN” se relaciona con la
imparticiébn de servicios de educacion superior a sus alumnos. En este sentido, es
indudable que el Segundo Solicitante efectivamente esta formando “profesionales”, por lo
que los argumentos esgrimidos por UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN serian atendibles;

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 por el mero hecho de que COMERCIAL TORINO S.A. haya solicitado primero el
nombre de dominio sebastianprofessional.cl no es suficiente ya que, a lo menos, éste
debié 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;

10. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por UNIVERSIDAD SAN
SEBASTIAN, asi como la falta de ellos por parte de COMERCIAL TORINO S.A,, es que
este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor
derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio sebastianprofessional.cl al Segundo Solicitante,
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, RUT N® 71.631.900-8.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan esta
sentencia como testigos dona Yuli Alvial Aqueveque y a dofia Alicia Medel Acufia, quienes

firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 10 de enero de 2012.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial Aqueveque Alicia Medel Acuina
RUT 9.165.677-9 RUT 5.994.801-6



