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Rol 5-93-2011

teaschile.cl

Oficio NIC Chile 14555

Tool Equipment and Service E.I.R.L. (Isabella Fabiola Rojas Morales)
v. Santillana del Pacifico S.A. de Ediciones

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dieciséis de abril de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 1° de abril de 2011, dofa Isabella Fabiola Rojas Morales, RUT
12.838.269-0, indicando en su solicitud como solicitante a “Tool Equipment and Service
E.LR.L.", domiciliada en Oficina Petronila 170, Antofagasta, en adelante también
denominada «Primer Solicitante», solicitd la inscripcion del nombre de dominio

<teaschile.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1°, de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «RNCL», Santillana del Pacifico S.A. de Ediciones, RUT
93.183.000-7, domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las
Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante»,
representada en autos por don Alfredo Montaner Lewin, solicité igualmente la asignacion
del mismo nombre de dominio <teaschile.cl>, con fecha 25 de abril de 2012, en adelante,

la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 14555, de fecha 11 de julio de 2011,
NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del presente
conflicto sobre asignacion del nombre de dominio [Dominio), en adelante también
singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o
«litigioso», haciéndole llegar por via electronica la documentacion disponible en dicho

soporte.
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Con fecha 12 de julio de 2011, este sentenciador acepté el cargo de arbitro
arbitrador y jur6 desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolucion, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 19 de julio de 2011, a las 18:15 horas,
disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan, y que
en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a seguir
para la resolucion del conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordend agregar a
los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta en autos, la

resolucion antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 19 de julio de 2011 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante en presencia de
este arbitro y en rebeldia del Primer Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha
audiencia, el tribunal informé que las reglas de procedimiento serian detalladas en una
resolucion a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantdé un acta que fue

firmada por la parte compareciente y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucién notificada a ambas partes por correo electrénico, sin
que fuera objeto de recursos. En resolucion posterior, y conforme a las reglas de

procedimiento, se fijo plazo para la presentacion de las demandas.

Unicamente el Segundo Solicitante presentd6 demanda acompafiando
documentacion probatoria en sustento de su pretension. Basicamente afirma en su

demanda:

(1) SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES, o simplemente SANTILLANA, es
desde 1968 la principal editorial en Chile, pionera en la creacién de metodologias
innovadoras para una educacion de calidad. Forma parte del Grupo Editorial del
mismo nombre, fundado en Espafia en 1960, y que busca contribuir a la educacién y
formacion como las vias méas eficaces para el desarrollo de las personas y la
construccion de sociedades mas libres, justas y solidarias. Desde principios de la
década de los 70, Santillana ha incorporado a prestigiosas editoriales que han
impulsado la creacion de obras literarias, textos de divulgacién, de referencia y de
pensamiento. En Chile, Santillana ha liderado el desarrollo de contenidos,

herramientas y servicios de ensefianza y aprendizaje para familias, estudiantes y
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docentes. Asimismo, ha enfocado sus esfuerzos en plasmar su experiencia en la
creacion, produccion y distribucion de textos y material de apoyo para acompafar la
ensefianza de los estudiantes, y la capacitacion de los padres, madres, apoderados y
docentes. Santillana es ademés proveedor del sector publico, para el cual presenta y
adjudica propuestas metodoldgicas orientadas a los establecimientos subvencionados

y municipales de nuestro pais.

(2) Precisamente en este contexto es que nuestra mandante cre6 TEAS, o Talleres de
Evaluacion de Aprendizaje para el SIMCE (Sistema de Medicién de la Calidad de la
Educacion), prueba que aplica el Ministerio de Educacion a los alumnos que cursan 4°
y 8° afio de educacion basica, y Il afio de educacion media. Se trata de un recurso
pedagdgico relativamente nuevo, que implementara por primera vez SANTILLANA el
afio 2011, a través del Proyecto Talleres de Evaluacién de Aprendizajes para el
SIMCE, TEAS. Este programa busca preparar a los estudiantes para dicha prueba
mediante talleres que evalGan la integracion de contenidos y habilidades de cuatro
areas: Lenguaje y Comunicacion, Matematica, Ciencias Naturales e Historia,

Geografia y Ciencias Sociales.

(3) Nuestra representada cuenta con una serie de marcas comerciales que corresponden
al nombre con que sus productos y servicios se distinguen en el mercado, de manera
de proteger su valor, prestigio y reconocimiento entre los consumidores. Entre ellas,
encontramos la marca TEAS, signo que se encuentra integramente contenido en el

dominio en disputa, actuando como elemento funcional y distintivo.

— Registro N° 910.329, TEAS, mixta para distinguir: aparatos e instrumentos
cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesar,
de medida, de sefializacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de
ensefianza; aparatos para la conduccion, distribucién, transformacion,
acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos para el registro,
transmision, reproduccion del sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de
previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el
tratamiento de la informacion y ordenadores; extintores, software y programas de

computacion; publicaciones electronicas, en clase 9.

— Registro N° 910.327, TEAS, mixta para distinguir: papel, cartén y articulos de

estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos
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de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la
papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y
articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza
(excepto aparatos);materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras
clases); caracteres de imprenta; clichés, diarios, revistas, impresos, publicaciones

periddicas y no periédicas, clase 16.

— Registro 917.567, TEAS, mixta para distinguir servicios publicos y privados de
telecomunicaciones, servicio de acceso mdultiple de los usuarios a una red
computacional global; transmision electrénica de datos, imagen y documentos via
red informatica computacional; servicio de correo electronico; servicios de
transmision electronica de datos a terminales de computador desde una red de
base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de red virtual;
servicio integral de telecomunicaciones de red digital; informacion y servicio de
transmision simultanea, bidireccionales interactiva, de voz, video, datos, texto, fax
y multimedios. planificacion y ejecucion de programas de prensa; servicios de
expedicion de mensajes; mensajeria electronica; transmision de mensajes y de
imagenes asistida por un ordenador; comunicaciones por terminales de ordenador;
servicios de asesorias de prensa, alquiler de aparatos de telecomunicacion, de
aparatos de fax, de teléfonos, de modem; los servicios antes mencionados
proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los
medios de comunicacion, especialmente lo que dice relacion a comunicacion
interactiva de datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones de estos, por
medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de
forma oral y/o visual, por medio de terminales de computacion, fax y por otros

medios anélogos, digitales y/o satelitales; clase 38.

— Registro N° 910.330, TEAS, mixta para distinguir servicios de educacion,
instruccion, ensefianza y capacitacion de niveles pre basico, béasico y medio,
técnico profesional y universitario; servicios de evaluacién, diagndostico,
estimulacion y desarrollo de destrezas educacionales y comprension de lectura;
servicios de entretenimiento, educacion, instruccion y capacitacion, por medio de
una plataforma web o relacionados con internet u otros medios electrénicos.
servicio de entretenimiento, incluyendo entretenimiento interactivo por medios y/o
soportes digitales y alquiler de materiales educativos y de instruccion; servicios de
publicacion, de exhibicion, de organizacion, de produccion y de representacion de
espectaculos, competencias, concursos, juegos, conciertos y eventos culturales y

deportivos, tales como recepciones, bailes, representaciones teatrales,
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organizaciones de exposiciones con fines culturales o educativos. servicios de
suministro de informacién relacionada con fines de educacién, entretenimiento
cultural o recreacional; servicios de educacion, entretenimiento cultural y/o
esparcimiento proporcionados via internet; servicios relacionados con libros, a
saber, préstamo de libros, publicacién de libros y publicacién electronica de libros

en linea, revistas, cuentos y lecciones de estos via internet; clase 41.

(4) En relacion con el caracter genérico de expresiones que forman parte de nombres de
dominio, creemos importante sefialar que la jurisprudencia expresamente ha
reconocido que la expresion “CHILE” no aporta distintividad en un nombre de dominio
.CL, toda vez que dicha extension corresponde al topénimo de Chile. En resumen,
“TEAS” es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por nuestra
mandante a nivel nacional (Chile), por lo que su uso o aprovechamiento por parte de

un tercero le causara un grave perjuicio.

(5) Como se aprecia facilmente, la solicitante del nombre de dominio en disputa
TEASCHILE.CL se limité a tomar en forma exacta la marca y signo distintivo de
nuestra mandante, agregando a esta la expresion CHILE, que como hemos sefialado
antes, no puede ser considerada un elemento diferenciador. De esta manera, resulta
que el dominio solicitado es simplemente idéntico a la marca TEAS de nuestra
mandante, pues tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia en la materia, la
palabra CHILE no confiere distintividad en un dominio en .CL. Asi las cosas, los
usuarios de Internet enfrentados al dominio TEASCHILE.CL” podrian pensar con toda
l6gica y razén que éste contiene informacion relativa a los productos y servicios que
ya se encuentran en el mercado y que mi mandante denomina y distingue con el signo
TEAS, para ser ofrecidos precisamente en CHILE (TEASCHILE.CL).

En sustento de su pretension, el Primer Solicitante acompafié copias simples de
certificados de registros marcarios individualizados en su demanda, asi como impresiones

de los sitios web www.santillana.cl, www.librossandiego.cl, www.antartica.cl vy

www.facebook.com.

Se confirid traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria,

quien no lo evacu6 ni tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se citd a las partes a oir sentencia.
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1.-)

2.)

CONSIDERANDO:

Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia y
a su cardcter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL sefiala que «Por el
hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se
entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin
reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
RNCL sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje para solucion de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro». En
relacion a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes
de inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la regla 14 de
la RNCL 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».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacién
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RNCL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
armaonicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.
Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas
de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberd resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las
contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer
lugar si se configura o no alguna de las hip6tesis contempladas en la citada regla 14
RNCL.

Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes
haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o
principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decision
basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porgque se

desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.
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4.-)

5.-)

6.-)

Que en relacién a la posible infracciébn a derechos validamente adquiridos, este
sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta
derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes

presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el

nombre 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 analisis recurre a la expresion
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion
a un derecho, sea que se trate de una perturbacién, afectacion o perjuicio, sea

en relacion al derecho en si o a su libre ejercicio.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
gue de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, debe entenderse que una solicitud de registro
de nombre 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 el nombre de dominio disputado.

Que en relacién a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, el Primer Solicitante no ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno
en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que esté reproducido,
incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presenté demanda ni tampoco
contestacion, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante
el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro
lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nhombre de dominio
disputado como sitio web, segun consta a este sentenciador tras haber intentado

localizarlo mediante la URL <http://www.teaschile.cl>.

Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que el
Segundo Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre la marca TEAS,

registrada a su nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha de presentacion
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8.-)

9.)

10.-)

de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompafiados por el Segundo
Solicitante, no objetados, consta que es titular de dicha marca, bajo los nimeros
910.329, 910.327, 917.567 y 910.330, para distinguir respectivamente productos de
las 9 y 16, y servicios de las clases 38 y clase 41 todos los cuales son precedentes
a la fecha de la Primera Solicitud. Ademas, de los mismos documentos consta que
dicha parte utiliza efectivamente la marca TEAS asociada a principalmente a textos

de estudio.

Que las hipodtesis expuestas relativas a la «alusién», «reproduccion» o «inclusion»
de un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo en un nombre de dominio
pueden verificarse tanto si dicha colision se manifiesta de manera completa en el
mismo o bien Unicamente en su nucleo caracteristico o evocativo. Cuando los
contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un
elemento, es razonable recurrir a metodologias de cotejo, como los criterios
conceptual, fonético y gréfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de
incorporar otros elementos de valoracion, segun cudl sea el caso concreto. Sin
embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir
que estd compuesto por multiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo
protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de
dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido esta
contenido o reproducido en el nombre de dominio, prima facie ello puede constituir
un potencial riesgo de confusién o asociacion, hipétesis que puede ser confirmada o
desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso,
irrelevantes, coincidentes o bien de tal significacion que eviten la afectacion a

derechos.

Que, en la especie, la marca TEAS del Segundo Solicitante esté incluida de manera
integra en el nombre de dominio disputado, situaciébn que —conforme a lo antes
razonado— exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para
determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de

confusion o asociacion.

Que el agregado «Chile», lejos de diferenciar semanticamente el dominio en disputa
de la marca TEAS, por el contrario, mantiene y ratifica la referida asociacion y riesgo
de confusién, ya que nadie desconoce que dicha expresion es la denominacién o
toponimo de nuestro pais y Estado, que es precisamente el &mbito territorial para el
cual esté protegida la marca comercial del Segundo Solicitante y en donde ésta es

usada comercialmente, conforme al mérito de autos.
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11.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de
registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante
perturba, afecta o perjudica los derechos validamente adquiridos por el Segundo
Solicitante sobre su marca comercial TEAS, en particular el derecho de exclusividad

sobre dicha marca del cual goza Unicamente el Segundo Solicitante.

12.-) Que la conclusién precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se
adecua y resulta armonica ademas con otras consideraciones adicionales de
prudencia y equidad que este arbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no
habiendo acreditado el Primer Solicitante ningun vinculo con el SLD de nombre de
dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podria este
sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo
Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido

SLD del nombre de dominio en disputa.

13.-) Que si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web —a la
época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situacion se
mantendrd necesariamente en el futuro, sea por dicha parte o bien por un tercero

cesionario.

14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador
concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro
del nombre de dominio <teaschile.cl> presentada por el Primer Solicitante contraria
los derechos vélidamente adquiridos por Santillana del Pacifico S.A. de Ediciones
sobre su marca comercial «TEAS», cumpliéndose de este modo uno de los
presupuestos contemplados en la regla 14 péarrafo 1° de la RNCL, conclusion que
ademds es armonica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en
esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud
presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al

Segundo Solicitante.

15.-) Que el parrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «Las costas del arbitraje
seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de
ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio
de lo anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del

arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio
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rechazado a inscripcién en casos en que fuere evidente la existencia de derechos
incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado
de mala fe, o en que el &rbitro determine que no ha tenido motivo alguno para
litigar». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se
configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera
que el Primer Solicitante debera quedar eximido del pago de las costas del presente

arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cdédigo Orgéanico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil,
SE RESUELVE
.- Acoger la demanda deducida por Santillana del Pacifico S.A. de Ediciones y, en
consecuencia, rechazar la solicitud de asignacion del nombre de dominio
<teaschile.c|> presentada por dofia Isabella Fabiola Rojas Morales, RUT

12.838.269-0, quien indica en su solicitud como solicitante a “Tool Equipment and

Service E.I.LR.L.”, y ordenar la eliminacion de dicha solicitud.

Il.-  Asignar el nombre de dominio <teaschile.cl> a Santillana del Pacifico S.A. de
Ediciones, RUT 93.183.000 7.

IIl.-  No condenar en costas al Primer Solicitante.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.
Rol N° 5-93-2011.

Fallo dictado por el juez &rbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro O., cédula nacional de identidad N° 6.489.812-4, y
dofia Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.
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