Ref. sentencia conflicto sunab.cl

Partes: WILLIAMSON ALBERTO GONZALEZ ARAYA
Universidad Nacional Andrés Bello Rep. por Silva & Cia.- (UNIVERSIDAD NACIONAL
ANDRES BELLO)

Santiago, tres de noviembre de dos mil nueve
VISTOS:

1.- Oficio OF10743, de fecha 28 de mayo de 2009, fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como
arbitro para la resolucién del conflicto por asignacion del nombre de dominio sunab.cl,
suscitado entre WILLIAMSON ALBERTO GONZALEZ ARAYA, RUT: 12.448.706-4, domiciliado en
Tres Norte 2081, Macul, Santiago y UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO, RUT:
71.540.100-2, Rep. por Silva & Cia., en su Departamento de Dominios, domiciliado en Hendaya
N° 60, Piso 4, Las Condes, Chile.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacidn a una audiencia de conciliacién y/o
fijacién del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificacion de fojas 4 vuelta.

3.- Acta de fojas 8, en que consta realizacion de la audiencia decretada en autos, con la sola
comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el
llamado a conciliacién, procediéndose derechamente a la fijacién del procedimiento arbitral y
su notificacion de fojas 9.-

4.- Demanda arbitral de la segunda solicitante, de fojas 10, en que solicita le sea asignado el
dominio en disputa fundado en los siguientes antecedentes de Hecho y de Derecho: Sostiene
que uno de los principios fundamentales del derecho econdémico dice que los actores
comerciales puedan “capitalizar” su trayectoria comercial, como una aplicacién de los
principios del derecho econémico. conforme a ello debe ampararse la iniciativa y esfuerzo de
las personas en la produccion de bienes o servicios. Agrega que en el caso de autos no debe
aplicarse el principio “First Come First Served”, que en muchos casos involucra una profunda
injusticia, sino que deben considerarse los principios generales del derecho y la tesis del
“mejor derecho”. Agrega que ha sido el segundo solicitante quien ha creado, usado vy
posicionado en Chile y en América Latina la marca para el sector educacional “Andrés Bello”.
Luego, haciendo una breve historia de la Universidad Nacional Andrés Bello.

Asi, entre 1988 y 1996 se fundd y se definid el Proyecto, sefialando que comenzd sus
actividades académicas en 1989, ofreciendo igualdad de oportunidades para acceder a titulos
y grados universitarios, y preocupandose de la excelencia académica y de la infraestructura. En
un principio esta Universidad dictaba 4 carreras, pero con el devenir del tiempo se fueron
sumando otras, incluyendo carreras cientificas especializadas. Luego, entre 1996 y 2003 se
reorganizd la Universidad. A partir de un ajuste en su estructura propietaria, la Universidad
emprende el camino definitivo a la autonomia. Asi, el Consejo Superior de Educacion destaco
el excelente nivel académico alcanzado, y a fines de 1999 la Universidad obtuvo la plena
Autonomia. Durante el proceso de acreditacion participd en el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnologia. Toda esta experiencia permitié abrir carreras de mayor complejidad, como
Medicina y Odontologia, y se abrieron programas de postgrado. Desde 2003 en adelante se
vive una etapa de liderazgo e internacionalizacién. Desde el afio 2000 la Universidad Andrés
Bello mostré el mayor aumento en alumnos matriculados con derecho al Aporte Fiscal
Indirecto, logrando participar en dos de los seis Programas Milenio que ha financiado el
Gobierno. Cuenta con 16.000 alumnos en pre y postgrado y 1.200 profesores. Asi, los
sostenedores de la Universidad buscaron ampliar sus fronteras, y eligieron como socio



estratégico al Consorcio Educacional Laureate Learning System. Asi, se busca consolidar el
proyecto universitario de esta Universidad, buscando ser en 2010 una de las tres mejores
universidades del pais.

Agrega que ha buscado proteger su marca: La registré hace afios en el giro educacional y hace
uso efectivo de las mismas, ha obrado de buena fe, invirtiendo recursos en difundirlas. Estima
que por tanto es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, pues iria
contra derechos de propiedad industrial y la fama y prestigio de la Universidad Andrés Bello.
Sefiala que toda empresa tiene derecho a usar los recursos que la ley le otorga para evitar la
confusion y la dilucidn marcaria. Nada afecta mas el actuar comercial de una empresa que el
hecho que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un
determinado producto o servicio, siendo este hecho aquel en el cual el primer solicitante ha
incurrido. Esta situacion vulnera el sistema econdmico, y los principios econdmicos vy juridicos
que informan nuestra legislacién.

El concepto sunab.cl se asocia con el segundo solicitante, por lo que es antecedente suficiente
como para que el dominio en cuestién le sea asignado. Para fundar su pretension, cita el
articulo 14 del Reglamento NIC Chile, subrayando de forma especial el que “Serd de
responsabilidad exclusiva del 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 védlidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello,
podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las
normas del Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentacién, en
aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contrarie ostensiblemente las normas y
principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspendera la tramitacion del
dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.

Cita también la demandante el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile: “Sera causal de
revocaciéon de un nombre de dominio el que su inscripcidn sea abusiva, o que ella haya sido
realizada de mala fe.

Reitera que de diluirse su imagen comercial o marcaria, ocurriendo esto si en el mercado y en
la publicidad circula una expresion identificadora similar a las marcas y dominios del segundo
solicitante, empezard a surgir un debilitamiento de su capital comercial y marcario, siendo no
solo injusto, sino que contrario a derecho, afectandose el derecho de propiedad que tiene la
Universidad Andrés Bello sobre su imagen y signos, teniendo a este respecto proteccion legal y
constitucional.

Segun el Orden Publico Econémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente
la procedencia empresarial de los productos y servicios que son ofrecidos en el mercado, lo
que se veria violentado de concederse el nombre de dominio al primer solicitante.

Concluye su presentacion sefialando que, en el poco probable caso de que se otorgue el
nombre de dominio al primer solicitante, se produciran todo tipo de confusiones y errores en
el mercado acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda
distinguir el primer solicitante con sunab.cl, por cuanto este nombre de dominio sera
identificado de forma casi automatica con la Universidad Nacional Andrés Bello. Agrega que el
capital de posicionamiento, honestamente adquirido, se perderia. Por esto, el segundo
solicitante estima que el primero no tiene un derecho equivalente al suyo.

Su mejor derecho para optar al nombre de dominio en cuestidn se basa en el interés legitimo,
historia del segundo solicitante en Chile, sus marcas y nombres de dominio, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados.

Por todo esto, el segundo solicita que se le conceda el nombre de dominio en disputa.

5.- A fin de sustentar su posicidn, rindid prueba documental inobjetada de contrario,
consistente en: a) Reporte de las siguientes marcas comerciales de titularidad de la
Universidad Nacional Andrés Bello, de fojas 24 a 32: i) ANDRES BELLO, Denominativa Servicios,
clase 42, N° de Registro: 424879, de 24-05-1999 a 24-05-2009 (vencida); ii.- ANDRES BELLO,



clase 41, denominativa, Servicios, N° de registro 653665, de 04-10-2004 (vigente); iii.- ANDRES
BELLO, denominativa, Servicios, N° de registro 653666 de 04-10-2004, clase 41, vigente; iv.-
BIBLIOTECA AMERICANA, denominativa, Servicios, N° de registro 665040, de 14-05-2003, clase
41, vigente; v.- CANAL DE COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, denominativa,
Servicios, N° de registro 645644, de 16-10-2002, clase 38, vigente; vi.- CORPORACION
EDUCACIONAL ANDRES BELLO, Denominativa Productos, clase 16, N° de solicitud: 424869 y de
Registro 665978, de 28-05-2003; vii.- CORPORACION EDUCACIONAL ANDRES BELLO,
Denominativa Servicios, clase 38, N° de solicitud: 424868, N° de Registro 540907, de 24-05-
1999; viii.- CORPORACION EDUCACIONAL ANDRES BELLO, Denominativa Servicios, clase 41, N°
de solicitud: 424867, N° de registro 539685, de 29-04-1999; ix.- CORPORACION EDUCACIONAL
ANDRES BELLO; Denominativa Servicios, clase 42; N° de solicitud 424866 y de registro 539681
de 29-04-1999; x.- REVISTA DE HUMANIDADES; Denominativa Productos; clase 16, N° de
solicitud 642340, Concedida, Registro N° 696481, de 30-06-2004; xi.- U.N.A.B., Denominativa
Productos, clase 16, N° de solicitud 424873 y de Registro: 533245, de 27-01-1999; xii.-
U.N.A.B.; Denominativa Servicios, clase 38, N° de solicitud: 424872 y de Registro 533242, de
27-01-1999; xiii.- U.N.A.B., Denominativa Servicios, clase 41, N° de solicitud 424871 y de
registro 533241, de 27-01-1999; xiv.- U.N.A.B., Denominativa Servicios, clase 42, N° de
solicitud 424870 y de Registro 539682, de 29-04-1999; xv.- U.N.A.B. EXTENSION, Denominativa
Productos, clase 16, N° de solicitud 597657 y de registro 711079 de 09-12-2004; xvi.- U.N.A.B.
EXTENSION, Denominativa Servicios, clase 38, N° de solicitud 597660 y de Registro 675379, de
10-10-2003; xvii.- U.N.A.B. EXTENSION, Denominativa Servicios, clase 41, N° de solicitud
597661 y de registro 711080 de 09-12-2004; xviii.- U.N.A.B. EXTENSION, Denominativa
Servicios, clase 42, N° de solicitud 597662 y de Registro 711081, de 09-12-2004; xix.- U.N.A.B.
EXTENSION, Denominativa Servicios, clase 36, N° de solicitud 597658 y de Registro 670906 de
13-08-2003; xx.- U.N.A.B. EXTENSION, Denominativa Servicios, clase 37, N° de solicitud 597659
y de registro 675378, de 10-10-2003; xxi.- U.N.A.B. INTERNACIONAL, Denominativa Productos,
clase 16, N° de solicitud 597647, N° de registro 711085 de 09-12-2004; xxii.- U.N.A.B.
INTERNACIONAL, Denominativa Servicios, clase 38, N° de solicitud 597654, N° de registro 675377
de 10-10-2003; xxiii.- U.N.A.B. INTERNACIONAL, Denominativa Servicios, clase 41, N° de solicitud
597655, N° de registro 711077 de 09-12-2004; xxv.- U.N.A.B. INTERNACIONAL, Denominativa
Servicios, clase 42, N° de solicitud 597656, N° de registro 711078 de 09-12-2004; xvi.- U.N.A.B.
INTERNACIONAL, Denominativa Servicios, clase 36, N° de solicitud 597652, N° de registro 670907 de
13-08-2003; xxvii.- U.N.A.B. INTERNACIONAL, Denominativa Servicios, clase 37, N° de solicitud
597653, N° de registro 675376 de 10-10-2003; xxviii.- U.N.A.B. LEARNING, Denominativa
Productos, clase 16, N° de solicitud 597663 Concedida, N° de registro 711082 de 09-12-2004;
xxix.- U.N.A.B. LEARNING, Denominativa Servicios, clase 38, N° de solicitud 597666, N° de
registro 675381 de 10-10-2003; xxx.- U.NAB. LEARNING, Denominativa Servicios, clase 41, N°
de solicitud 597667 Concedida, N° de registro 711083 de 09-12-2004; xxxi.- U.N.A.B.
LEARNING, Denominativa Productos, clase 42, N° de solicitud 597668, N° de registro 711084 de
09-12-2004; xxxii.- U.N.A.B. LEARNING, Denominativa Servicios, clase 36, N° de solicitud 597664
Concedida, N° de registro 670910 de 13-08-2003; xxxiii.- U.N.A.B. LEARNING, Denominativa Servicios,
clase 37, N° de solicitud 597665 Concedida, N° de registro 675380 10-10-2003; xxxiv.- UNA MIRADA
AL ALMA, Denominativa Servicios, clase 42, N° de solicitud 424865 Concedida, N° de registro 539683
29-04-1999; xxxv.- UNA MIRADA AL ALMA, Denominativa Servicios, clase 38, N° de solicitud 424864
Concedida, N° de registro 533240 27-01-1999; xxxvi.- UNA MIRADA AL ALMA, Denominativa
Productos, clase 16, N° de solicitud 424863 Concedida, N° de registro 533239 27-01-1999; xxxvii.-
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, Mixta Productos, clase 16, N° de solicitud 719030, N° de registro
761966 de 06-07-2006; xxxviii.- UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, Mixta Servicios, clase 38, N° de
solicitud 719029 Concedida, 761965, de 06-07-2006; xxxix.- UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, Mixta
Servicios, clase 41, N° de solicitud 719028 Concedida, 761964 de 06-07-2006; xxxx.- UNIVERSIDAD
ANDRES BELLO, Mixta Servicios, clase 42, N° de solicitud 719027 Concedida, N° de registro 762689 de
17-07-2006; xxxxi.- UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO, Denominativa Productos, clase 16, N° de



solicitud 424877, N° de registro 665809, 27-05-2003; xxxxii.- UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES
BELLO, Denominativa Servicios, clase 38, N° de solicitud 424876 Concedida, N° de registro 537735 31-
03-1999; xxxxiii.- UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO, Denominativa Servicios, clase 41, N° de
solicitud 424875 Concedida, 665808 26-05-2003; xxxxiv.- UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO,
Denominativa Servicios, clase 42, N° de solicitud 424874 Concedida, N° de registro 539684 29-04-
1999; b) Impresiones del sitio web unab.cl de fojas 33 a 38, en que se aprecia informacion
acerca de la Universidad Nacional Andrés Bello; c) inscripcion ante NIC Chile del sitio web
unab.cl, hecha por parte de la Universidad Nacional Andrés Bello, con fecha 16 de octubre de
2007, de fojas 39.-

6.- Que la demandada no comparecio al juicio arbitral.
7.- Que a fojas 41 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relacidn con la definicion de cual de las partes en
conflicto detenta un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Al respecto la segunda
solicitante invoca derechos marcarios sobre la expresién UNAB y relacionadas, mientras que la
primera solicitante no se ha apersonado en autos, no ha allegado antecedentes probatorios ni
ha objetado las pruebas rendidas de contrario.

SEGUNDO: Que se ha analizado la pagina web alojada bajo el dominio en disputa y se ha
verificado que corresponde al Sindicato de trabajadores de la Universidad Andrés Bello, lo que
nos lleva a analizar la normativa correspondiente a los derechos de los sindicatos para
identificarse en Internet. Al respecto, la Constitucién Politica de la Republica en su articulo 19
N° 16 garantiza la libertad de asociaciéon y la libertad sindical. De su parte el Cédigo del Trabajo
dispone que los trabajadores podran libremente constituir y afiliarse a sindicatos. A su turno su
articulo 216 letra a) define “sindicato de empresa”, luego la normativa establece la forma de
constituir sindicato, haciendo en ellas mencidn a la denominacién del mismo, disponiendo que
el nombre del sindicato si bien debe ser representativo de su vinculaciéon tanto a los
trabajadores como a la empresa a la que pertenece no podra denotar que se trata del Unico
sindicato de la empresa. Esta libertad conlleva la posibilidad de enviar y recibir informacién de
parte de los sindicatos hacia y desde sus afiliados, para lo cual podran servirse de las nuevas
tecnologias de la informacién y las comunicaciones, en concreto Internet y los servicios a los
gue esta red da lugar.

TERCERO: Que en todo caso los derechos a que se refiere el considerando anterior se difieren
respecto de los sindicatos legalmente constituidos y no respecto de personas naturales, no
obstante formen parte y/o integren los sindicatos respectivos, circunstancia que no ocurre en
autos ni es posible dilucidar del analisis del sitio web antes referido. Asimismo, el nombre de
dominio de autos no es suficientemente representativo de su condicidén de sitio web de un
sindicato de empresa, lo que impide a esta arbitro considerar que esta parte detenta un mejor
derecho que se refleje en la aplicacién sub lite del principio first come first served.

CUARTO: Que de su parte la segunda solicitante ha acreditado los derechos marcarios que
invoca, los cuales por lo demds no han sido controvertidos de contrario por lo que habra de
tenérselos por establecidos para todos los efectos legales.

QUINTO: Que el conflicto de autos habra de ser resuelto conforme a las reglas que rigen a los
arbitros arbitradores, debiendo el designado resolver de acuerdo a su real saber y entender,
de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le indiquen, oyendo a ambas partes y recibiendo



las pruebas y documentos que alleguen a los autos. En esta labor habra de atenderse
especialmente a los principios y normas que rijan en materia de identificaciéon de las entidades
sindicales y los derechos que emanan de su estatuto juridico. Conforme a estos principios, esta
arbitro considera que en el caso de autos habra de asignarse el nombre de dominio en disputa
a la segunda solicitante, no obstante prevenirle sobre el derecho del Sindicato de su empresa
de constituir nombres de dominio que sean suficientemente representativos, adscritos al
sindicato respectivo y no a personas naturales.

SEXTO: Que en todo caso de los antecedentes que obran en autos no se desprenden
antecedentes que permitan sostener la mala fe del primer solicitante y por tanto habra de
resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto lo dispuesto en el Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de
Dominio .cl.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio sunab.cl al segundo solicitante UNIVERSIDAD NACIONAL
ANDRES BELLO, ya individualizada en autos.

Cada parte pagard sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a lo fijado en la pauta de procedimiento
arbitral. Hecho, ejecutese por Nic Chile la presente resolucion

Resolvio

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion:

Cristian Carril Abarca Alejandro Montecinos Garcia
C.l. 16.209.067-4 13.282.675-7
Cc.- Idonoso@uchile.cl; lorena.donoso@gmail.com; dominios@silva.cl;
mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; wgonzalezaraya@gmail.com;

rleon@silva.cl; jmontt@silva.cl; fallos@legal.nic.cl



