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Santiago, 14  de Mayo de 2008. 
Juicio arbitral sedutv.cl 
Rol 10 - 2008 
 
VISTOS: 
 
Que mediante OF 08626 de Nic Chile, de  5  de Marzo, se designó a la suscrita como 
árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio sedutv.cl 
 
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a 
las partes, mediante resolución de fecha 5 de Marzo, a una audiencia de conciliación y/o 
fijación de procedimiento, a celebrarse el día 19 de Marzo de 2008, a las 10.30 horas, en 
el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada del 6 de 
Marzo, lo que consta en autos. 
 
Que con fecha 19 de Marzo de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la 
asistencia del abogado don Rodrigo León U., por el segundo solicitante, la SOCIEDAD 
INMOBILIARIA EDUCACIONAL LIMITADA,  en rebeldía del primero, y el árbitro que 
conoce de este conflicto. 
 
Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de 
Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento 
arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a 
la parte asistente. 
 
Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles 
para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud 
de nombres de dominio. 
 
Que transcurrido el plazo indicado, el segundo solicitante allegó sus argumentos y 
documentos probatorios, lo cual consta en autos; el primero allegó  un  escrito de 
“defensa de derechos”, con sus documentos probatorios. 
 
Atendido el mérito de autos, con fecha 18 de Abril el Tribunal estimó innecesario recibir la 
causa a prueba, lo que se certificó en autos y con fecha  8 de Mayo se citó a las partes 
para oír sentencia. 
 
Y además teniendo presente: 
 
1°. Que con fecha 3 de Abril de 2008, don Rodrigo L eón Urrutia, abogado, en 
representación de SOCIEDAD INMOBILIARIA EDUCACIONAL LIMITADA, como 
segundo solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre 
de dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que le sea asignado el 
nombre de dominio en disputa. 
 
2°. Los argumentos antes señalados en síntesis, son  los siguientes: 
          Reconoce que la presentación fue hecha con posterioridad a la solicitud ante Nic 
Chile por parte del primer solicitante, y que al no prosperar la mediación contemplada en 
los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se 
procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE, quien dictó las normas de 
procedimiento para el presente arbitraje. 
 Solicitó que el presente caso sea  evaluado más allá de la tentación de 
aplicar simplistamente el principio “First Come, First Served”, ya que esta concepción 
impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada 
y solicita finalmente, que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global 
integral. 
          Explicita a continuación  la legitimidad de la pretensión de su mandante, con la 
información del proyecto SEDUC.  El proyecto educacional renombrando y ampliamente 
conocido en nuestro país nació el año 1968 y se  consolidó el año 1974 con los colegios 
Los Andes y Tabancura dando lugar al proyecto de visión de SEDUC, (Sociedad 
inmobiliaria EDUCacional limitada.) 
          Después de 38 años, el proyecto cuenta con once establecimientos en el país; de 
ellos, cinco forman parte de los 100 mejores de la última década, seis estuvieron entre los 
cien destacados de la PSU 2006 y ocho han estado alguna vez en el ranking de los 100 
mejores. Seduc, que se fundó en 1969 agrupa a los colegios HUELÉN, LOS ANDES, 
TABANCURA, CORDILLERA Y LOS ALERCES. Para el 2008 Seduc pretende abrir dos 
nuevos establecimientos. Actualmente SEDUC es sostenedora de los colegios. 
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TABANCURA, LOS ANDES, HUELÉN, LOS ALERCES, CORDILLERA Y PREESCOLAR 
CANTAGALLO. 
Dado el carácter que poseen los servicios entregados por su mandante, éste se ha 
preocupado de resguardar su imagen; protegió como marcas comerciales, de acuerdo a 
la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto SEDUC.  Por otra parte la 
marca SEDUC en términos de la Ley 19.039, constituye una marca famosa pero también 
renombrada y notoria que es conocida por el público nacional, es decir, una marca que 
transciende coberturas específicas y que además es notoria en el sentido de ser de 
hecho público y conocida. Es del todo claro que habrá confusión entre el público 
consumidor pues estimarán que el nombre de dominio SEDUTV.CL es de la SOCIEDAD 
INMOBILIARIA EDUCACIONAL LIMITADA, quien, con esfuerzo, tiempo y muchos 
recursos invertidos, ha potenciado su marca SEDUC, llegando a ser famosa y notoria, 
entidad que administra los colegios e instituciones educacionales más importantes del 
país. 
 
          Señala entonces que su cliente ha buscado sus activos marcarios en forma 
principal, en lo que respecta a la expresión SEDUC, o sea, ha protegido su capital 
intelectual a través de su registro marcario de su marca SEDUC.  El nombre de dominio 
SEDUTV.CL se identifica inequívocamente con su mandante y su marca comercial 
SEDUC, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como 
para que el dominio en cuestión le sea asignado, en virtud de lo dispuesto en los arts.  14 
y 22  del Reglamento NIC CHILE, Agrega de otra parte,  el tema de la dilución de la 
imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad 
comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y 
razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique 
servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un 
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos ya registrados por su 
mandante .Lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un 
concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y 
que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. No se puede permitir fomentar este 
tipo de actividades que destruye la concepción original del sistema DNS cual es su 
funcionamiento en base al principio de buena fe y legalidad y que además afectaría el 
orden público económico, ya que los consumidores deben poder distinguir 
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece 
en el mercado,  
 
         En resumen, expresa esta parte que la buena fe, interés legítimo y marcas 
registradas, y presencia institucional, nombre de dominio, trayectoria y posicionamientos 
institucionales consolidados, y orden público,  son elementos que perfilan a su mandante 
como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. 
   
3°. Que el demandante acompañó los siguientes docum entos, no objetados por la 
contraria 
a).- Impresión de certificado emitido por el sitio web de NIC Chile que acredita que su 
parte es titular del nombre de dominio SEDUC.CL 
b).- Impresión de certificado emitido por sito web del Departamento de Propiedad 
Industrial de la marca SEDUC de su representada, registro nº 655.695 
c).- BROCHURE explicativo de los principios y fundamentos de los colegios SEDUC 
d).- Organigrama de Seminarios con membrete SEDUC 
e).- Carpetas con membrete SEDUC 
 
4°. Que el primer solicitante, con fecha 9 de Abril    allegó sus argumentos,  y adjuntó 
pruebas  avalando sus  dichos, que rolan a fs.22 y siguientes,  los que en síntesis son los 
siguientes:  
Que ZGROUP COMUNICACIONES LIMITADA inscribió el nombre de dominio sedutv.cl 
el 8  de Nov. de 2007, casi un mes antes que el segundo solicitante;  que la empresa 
solicitante  ha actuado en todo momento de buena fe, pues no existen en su actuar 
razones económicas desleales que atenten contra derechos válidamente adquiridos por 
terceros; que ZGROUP COMUNICACIONES LIMITADA solicitó la  inscripción de la 
marca SEDUTV, con fecha 23 de Noviembre del 2007, para la categoría 38, con número 
de solicitud 796855, ante el Departamento de Propiedad Industrial (DPI), que ya fue 
aceptada, con fecha 4 de Abril de 2008, quedando pendiente solo el último pago, para lo 
cual  existía plazo hasta el 1ro. de Julio de 2008; que ZGROUP COMUNICACIONES 
LIMITADA tiene derechos e intereses legítimos con respecto a el nombre de dominio 
www.sedutv.cl ya que desde hace más de seis meses que ocupa la marca SEDU TV en 
servicios de entretención proporcionados a través del sitio wap de ENTEL PCS. Señala 
también que  el segundo solicitante no hace uso comercial del sitio web www.seduc.cl y 
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que  esta página está deshabilitada y que en su opinión, no existe posibilidad de 
confusión fonética entre SEDUTV y SEDUC, la marca del segundo solicitante. Que para 
acreditar .mejor derecho, sobre el nombre de dominio sedutv.cl, menciona que ZGROUP 
COMUNICACIONES LIMITADA es dueña del dominio sedu.cl.  y sedutv.com. Finalmente 
indica, que al realizar una búsqueda en google utilizando el término SEDUTV, no aparece 
ni el sitio www.seduc.cl, ni ningún sitio haciendo referencia al sitio www.seduc.cl o a la 
marca SEDUC, lo que demostraría que el nombre de dominio seduc.cl y la marca SEDUC 
en ningún momento se identifican o confunden con la marca SEDUTV, y de que 
ZGROUP COMUNICACIONES LIMITADA en ningún momento se esta beneficiando con 
derechos validamente adquiridos por terceros. 
 
5°. Que con fecha 8 de Mayo, el Tribunal citó a las  partes a oír sentencia. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO:  Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a 
este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes 
en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en 
disputa, sedutv .cl . 
 
SEGUNDO: Que Z GROUP COMUNICACIONES LTDA., es el primer solicitante del 
dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la 
materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual 
nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, 
el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este 
principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es 
procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan 
justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante. 
 
TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solicitante, para efectos de 
acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre 
otros que ha solicitado de forma oportuna ante el Departamento de Propiedad Industrial, 
la marca comercial “SEDUTV”, para la clase 38, que distingue Servicios de 
Telecomunicaciones y Comunicaciones en general, por cualquier medio, radial, televisivo 
o vía Internet, por cable o redes IP de telefonía fija o móvil, local o larga distancia. Esta 
solicitud actualmente se encuentra en trámite por dicho Organismo, en calidad de 
“aceptada” faltando tan sólo el pago de los derechos por parte del primer solicitante, para 
que la marca comercial sea definitivamente inscrita.  
 
CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, SOCIEDAD INMOBILIARIA 
EDUCACIONAL LIMITADA, para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el 
nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, que es titular de la marca 
comercial “SEDUC”, la cual distingue servicios de clase 41, que distingue Servicios 
Educacionales.  
 
QUINTO: Que este tribunal estima que, sin perjuicio de estimarse como pendiente la 
solicitud de la marca comercial “SEDUTV” por parte del primer solicitante, dicha solicitud 
se ha iniciado con fecha 23 de Noviembre de 2007, mucho antes que la fecha de inicio 
del presente conflicto, además de encontrarse dicha solicitud en calidad de aceptada, 
faltando tan sólo un trámite de forma para la concesión de ella. Esto, a juicio de este 
tribunal, demuestra que el uso que ha dado a la expresión “SEDUTV”, se enmarca dentro 
del principio de buena fe, dado que el primer solicitante del dominio en disputa ofrece 
servicios que son comúnmente conocidos bajo dicha denominación, con lo cual se 
establece una correlación entre dichos servicios y el primer solicitante. Además, este 
tribunal estima que el primer solicitante posee la intención auténtica de ofrecer bienes y 
servicios mediante dicho nombre, con lo cual mal podría pretender el segundo solicitante 
afirmar que el primero de ellos se encuentra de mala fe. Lo anterior queda demostrado 
además de acuerdo al tenor del Artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, artículo que si 
bien se encuentra bajo el título “De las Revocaciones de Dominios”, se encuentra en 
concordancia con las demás disposiciones del Reglamento, y al no existir norma expresa 
para los conflictos de asignación de nombres de dominio, debe aplicarse por analogía al 
caso en cuestión. En dicho artículo se mencionan circunstancias que demuestran la 
buena fe del solicitante, entre las cuales se encuentran las señaladas precedentemente. 
 
SEXTO: Que este tribunal estima que la segunda solicitante es usuaria de la expresión 
“SEDUC”; que sin embargo, se estima que la marca comercial esgrimida por el segundo 
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solicitante, si bien está revestida de una protección que emana de su carácter de famosa 
y notoria, esta protección no posee un efecto “erga omnes”, debiendo ser entendida 
entonces como una protección para el ámbito comercial para la cual fue creada. Este 
tribunal estima, además, que esta protección no puede oponerse ante un uso lícito de 
una expresión que, si bien es similar a la marca esgrimida por el segundo solicitante, no 
es idéntica a la del primero, poseyendo entre ellas caracteres que las hacen fácilmente 
distinguibles una de la otra. Es por este motivo que este tribunal estima que, si bien no se 
puede obviar la protección que la marca del segundo solicitante otorga a la expresión 
SEDUC, no es lógico señalar que esta protección se extiende a la expresión SEDUTV, 
expresión que el primer solicitante ha demostrado dotar de un uso extensivo para sus 
fines propios, además de haber realizado con anterioridad al presente litigio, los trámites 
necesarios para obtener una marca comercial que dé protección a la expresión SEDUTV, 
ante terceros. 
 
SÉPTIMO: Que este tribunal estima que el primer solicitante es usuario de la expresión 
“SEDUC”;   que el segundo solicitante, al solicitar la asignación del nombre de dominio 
sedutv.cl, en contra de las pretensiones del primer solicitante actúa de manera contraria a 
la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de 
registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye del análisis 
sistemático de todos los antecedentes acompañados, y teniendo en especial 
consideración el uso extensivo que el primer solicitante ha hecho de la expresión 
“SEDUTV” que confieren en conjunto al primer solicitante un mejor derecho sobre el 
nombre de dominio “sedutv.cl”, toda vez que la notoriedad alcanzada es indiscutible e 
innegable, por lo que se ha generado un posicionamiento específico, y por ende existe 
una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el primer 
solicitante. 
 
OCTAVO: Que este tribunal además,  estima que el hecho de haber presentado una 
solicitud válida para la inscripción de la marca comercial “SEDUTV” ante el Departamento 
de Propiedad Industrial, con anterioridad al inicio del presente conflicto, se tomará como 
condición válida para efectos de acreditar el uso justo y la buena fe del primer solicitante, 
en relación al uso de dicha expresión para promocionar sus servicios. Dicha condición, 
será tomada como significativa al momento de resolver el presente conflicto. 
 
 
NOVENO: Que la circunstancia de encontrarse amparado el primer solicitante por el 
principio “first come first served” o principio del primer solicitante, se estimará por este 
juez árbitro como argumento para desechar la demanda de oposición, puesto que de su 
examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre 
de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio 
del fair use, y en último término la protección de la buena fe, como principio rector de 
nuestro ordenamiento jurídico, criterio además recogido por la UDRP, desarrollada por 
ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también 
recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile. 
 
DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la 
calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad 
le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este 
procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro 
ha valorado los antecedentes hechos valer tanto por el primer como por el segundo 
solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que 
es al primer solicitante a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en 
disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio sedutv.cl 
 
UNDÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del 
nombre de dominio sedutv.cl al primer solicitante no vulnera derechos de ninguna 
especie. 
 
DUODÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento 
de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de 
Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y 
a la prudencia y equidad, 
 
 
SE RESUELVE: 
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Desechar la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar definitivamente el 
nombre de dominio sedutv.cl al primer solicitante, esto es,  ZGROUP 
COMUNICACIONES LIMITADA, Rut 76.411.490 – 6.- 
 
 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo 
electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile. 
 
 
 
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 
 
 
 
 
Janett Fuentealba Rollat 
Abogado 
Juez Árbitro 
Nic Chile. 
 
 
 
 
Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago. 
 
 


