Ref. Sentencia ucmed.cl
PARTES: Rodrigo Alexander Toro Toro, RUT: 13.790.525-6

Pontificia Universidad Catdlica d Chile, RUT: 81.698.900-0

Santiago de Chile a doce de marzo de dos mil ocho
VISTOS:

1.- Que por oficio OF08088 de fojas 1 se comunicé a la suscrita su designacién como arbitro arbitrador para
la resolucion del conflicto por asignaciéon del nombre de dominio ucmed.cl, suscitado entre don Rodrigo
Alexander Toro Toro, RUT: 13.790.525-6, domiciliado en Carmen 1295, 2 piso, Maipu, Santiago y la Pontificia
Universidad Catélica d Chile, RUT: 81.698.900-0, representada por dofia Paulina Andrade, domiciliada en
Huérfanos 835, piso 19, Santiago.

2.- Que a fojas 3 consta aceptacidn del arbitraje, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el menor
tiempo posible, citandose a las partes a una audiencia de conciliacidn y/o fijacion del procedimiento, lo que
fue notificado a las partes por carta certificada como consta a fojas 4 vta. y a Nic Chile por correo electrénico
como consta a fojas 4.

3.- Que a fojas 8 consta realizacion de la audiencia decretada, con la sola comparecencia de la representante
de la segunda solicitante. No siendo posible el llamado a conciliacidn se procedié derechamente a la fijacién
del procedimiento arbitral.

4.- Que a fojas 6 la segunda solicitante presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho, solicitando se
consolide el nombre de dominio en su representada, con expresa condena en costas del primer solicitante.

Argumenta que su representada es una reconocida universidad Chilena que desde hace muchos afios ha
prestado, entre otros, servicios destinados a ofrecer a la comunidad nacional servicios de educacién, salud,
formacion, docencia universitaria, instruccién e investigaciéon con fines exclusivos de ensefianza
universitaria, como asimismo organizacion y direccion de conferencias, seminarios, simposiums, talleres de
formacion y diversos programas y cursos de educacidn superior, para cuyos fines ha distinguido sus servicios
bajo la expresion UC, entre ellos salud UD, UC empresa, Educa UC, campus virtual UC, Red de salud UC, Red
de educacion UC, Colegios UC, MDE UC, entre otras expresiones, lo cual ha llevado al publico en general a
identificar a esa parte con la expresion UC.

Agrega que su mandante ofrece servicios médicos por medio de sus diferentes centros de salud, entre ellos
Centro Médico Clinica UC, Servicios Ambulatorios del Hospital Clinico UC, Clinica UC San Carlos de
Apoquindo, Laboratorio Clinico UC, Centro de Cancer UC. Estima que asimismo e evidente que la expresion
MED se asocia inmediatamente a conceptos médico o medicina, entre otros, con lo cual la asociacién y
conclusién obvia al enfrentarse a la expresion UCMED es que estamos en presencia de servicios médicos o
medicina de la Universidad Catdlica de Chile y a consecuencia de ello solicita la asignacion del nombre de
dominio.

A ello agrega que la universidad Catdlica es titular de los siguientes nombres de dominio: medicinauc.cl,
medicosuc.cl, saluduc.cl, entre otros. Asimismo, sostiene que esta parte ha creado, utilizado y prestigiado la



expresion UC, abreviacidon de Universidad Catdlica, cual es su razén social y nombre, hace muchos afios,
asociandola a servicios de primer nivel en cada una de las dreas de servicios a comunidad, siendo una de
estas dreas la medicina. Siendo asi UC constituye una sigla que identifica tanto a la institucion como
asimismo a la amplia gama de servicios que ésta presta a la comunidad, lo cual es reconocido socialmente a
nivel nacional y en el extranjero.

Agrega que ha creado diversos centros médicos que prestan servicios a la comunidad, tales como Centro
Médico Clinica UC, el Hospital Clinico UC, La Clinica UC San Carlos de Apoquindo, entre otros y en
consecuencia el publico en general identifica a la Universidad Catdlica como una proveedora de servicios
médicos y salud.

Sefiala luego que no obstante tratarse de dmbitos distintos, sin duda que la apreciacién de los antecedentes
marcarios que el caso pueda comprender constituye un elemento a considerar al momento de resolver.
Sobre el particular hace presente la politica de proteccién observada por su mandante. Es asi como sostiene
gue esa parte es titular, entre otros, del registro N° 559.145, de la marca Red de Salud UC, que distingue
precisamente “Servicio de hospitales, clinicas y centros médicos”, de la clase 42. Asimismo, sostiene que por
medio de su empresa Salud UC S.A. es titular de los siguientes registros de marca: Registro 724.065, marca
salud uc en la clase 16 y N°724.064, marca salud UC para los siguientes servicios en las clases 35, 41 y 42:
"SERVICIOS DE VENTA AL PUBLICO DE PRODUCTOS DE LAS CLASES 1 A 34 A TRAVES DE INTERNET, POR
MEDIO DE CORREO, DE UNA COMUNICACION INTERACTIVA DE DATOS, MENSAJES, IMAGENES, TEXTOS Y
COMBINACIONES DE ESTOS, POR MEDIOS COMPUTACIONALES, WORLD WIDE WEB Y OTRAS REDES DE
BASES DE DATOS, POR MEDIO DE COMUNICACIONES ORALES Y/0 VISUALES, A TRAVES DE TERMINALES DE
COMPUTACION, FAX'Y POR OTROS MEDIOS ANALOGOS, DIGITALES O SATELITALES" clase 35; "SERVICIOS DE
EDUCACION, ENSENANZA, FORMACION E INSTRUCCION, DOCENCIA E INVESTIGACION UNIVERSITARIA,
ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTOS, ORGANIZACION Y REALIZACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y CULTURALES, EXAMENES PEDAGOGICOS, EXPLOTACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,
INFORMACIONES EN MATERIA DE EDUCACION, ORGANIZACION DE EXPOSICIONES CON FINES CULTURALES O
EDUCATIVOS, ORGANIZACION Y DIRECCION DE COLOQUIOS, CONFERENCIAS, CONGRESOS, SEMINARIOS,
SIMPOSIUMS, TALLERES DE FORMACION, PRESTAMO DE LIBROS, PRODUCCION DE PROGRAMAS DE
TELEVISION Y PELICULAS, EDICION Y PUBLICACION DE TODO TIPO DE MATERIAL IMPRESQ" clase 41;
"CONSULTAS Y ORIENTACION PROFESIONAL Y TECNICA EN TODAS LAS AREAS ANTES MENCIONADAS;
SERVICIOS DE ASILOS; SALAS-CUNA. ESTOS SERVICIOS SON PRESTADOS A TRAVES DE MEDIOS PRESENCIALES
Y POR MEDIO DE UNA COMUNICACION INTERACTIVA DE DATOS, POR MEDIOS COMPUTACIONALES, POR
INTERNET, POR FAX Y POR OTROS ANALOGOS. / CLASE 44: SERVICIOS DE CUIDADOS MEDICQOS, TALES COMO,
SERVICIOS DE HOSPITALES, CLINICAS, CENTROS MEDICOS, DE SALUD PUBLICA, POLICLINICO, DE
ENFERMERIA, DE URGENCIA, DE PRIMEROS AUXILIOS, POSTA, DE CIRUGIA, DE HIGIENE Y BELLEZA; CLINICA
DENTAL; SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTAS Y ORIENTACION PROFESIONAL TECNICA EN EL ESTUDIO,
ANALISIS 'Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES; CLINICA VETERINARIA Y SERVICIOS VETERINARIOS;
SERVICIOS DE AGENCIAS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION Y ENSAYO; HOSPICIOS; SERVICIOS DE BANOS
PUBLICOS. ESTOS SERVICIOS SON PRESTADOS A TRAVES DE MEDIOS PRESENCIALES Y POR MEDIO DE UNA
COMUNICACION INTERACTIVA DE DATOS, POR MEDIOS COMPUTACIONALES, POR INTERNET, POR FAXY POR
OTROS MEDIOS ANALOGOS./ CLASE 45: SERVICIOS FUNERARIOS O CREMATORIOS ESTOS SERVICIOS SON
PRESTADOS POR MEDIOS PRESENCIALES, Y POR MEDIO DE UNA COMUNICACION INTERACTIVA DE DATOS,
POR MEDIOS COMPUTACIONALES, POR INTERNET, POR FAX Y POR OTROS MEDIOS ANALOGOS" clase 42.



Agrega que ademas su representada es titular de los siguientes registros marcarios, en las clases que se
indican, que contienen la expresion UC: Registro 682245, marca UC-Empresa, clase 41; 688586, UC-Empresa,
clase 42; 688604, Master en Derecho de la Empresa UC, clase 41; 688605, Magister en Derecho de la
Empresa UC, 41; 708600, Campus Virtual UC, 38, 41; 709106, Ventanauc, clases 35, 42; 711571, EDUCAUC,
clases 37, 41, 43; 711570, COLEGIOSUC, clases 37, 41, y 43; 691981, marca MDE UC, calse 41; 691980, MDE
PUC, clase 41, 752513, Red de Educacion UC, clases 41 y 42; 756142, Escritorio virtual UC, clase 9; 756145,
Escritorio Virtual UC, clase 41; 756146, Medios Australes UC, clases 38, 41; 756144, Tutor Virtual UC, clase 9;
756143, Tutor virtual UC, clase 41.

Estima que estos registros acreditan que los servicios médicos prestados por su representada son y han sido
siempre conocidos por la comunidad bajo la denominacién UC. Conforme a ello estima se pude concluir que
su representada ha protegido adecuadamente y conforme a derecho la expresion UC en relacidn a la
Medicina los servicios médicos, desplegando una politica de proteccidn de dicha expresidn con el objeto de
velar por sus legitimos derechos sobre ella. Con ello ha pretendido mantener una adecuada transparencia y
sana competitividad en el mercado, ajustandose a los principios y normas reglamentarias que regulan la
asignacién de nombres de dominio. Agrega que efectivamente y tras varios afos de prestacidon de servicios
médicos y de salud su representanta resulta evidente concluir que el publico serd inducido a error y
confusion en cuanto al origen de los servicios proporcionados en caso que el dominio en conflicto sea
asignado al primer solicitante. Agrega ademas que su mandante es titular del nombre de dominio uc.cl.

Siendo asi sostiene que la solicitud del dominio ucmed.cl se inserta en la politica de proteccién marcaria
desplegada por su representada, pues identifica tanto su marca como el concepto que ha creado y que
identifica bajo la misma.

Sostiene al efecto, que la asignacién de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la
observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, segun lo recogen los articulos 14°y 22°
del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la
responsabilidad del solicitante respecto de su inscripcion y a las causales de revocacién. Estos principios
orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden juridico y los derechos de las
partes involucradas. Consecuentemente, el respeto al derecho de propiedad, especificamente en este caso,
la propiedad intelectual, debe constituir la base sobre la cual deben sustentarse estos principios. De esta
manera, la propiedad de estos derechos debe ser cautelada siempre y en todo caso, impidiendo que
terceros los usurpen, salvo expresa y especifica autorizacion del titular, lo que no ha ocurrido en este caso.

Agrega que su representada es la legitima creadora de la expresion UC, como asimismo, la expresién UC
asociada a la medicina, lo cual se acredita por los multiples registros marcarios que esta parte detenta que
incorporan esta expresion. Asimismo esta es la expresidon con la cual la institucion es conocida, se ha
identificado y se le ha relacionado directamente con el publico, estudiantes y docentes y con los servicios
médicos que ofrece a través de sus instituciones. En tal sentido, sefala, dicha expresién la identifica, y
respecto de ella, no cabe duda alguna que su utilizacién por terceros en el ambito de Internet induciria a un
error o confusion generalizado.

Llama la atencidén en cuanto considera que estamos frente a un segundo solicitante que: a) Goza de una
implantacion real en el mercado bajo la expresién UC, y asimismo, como proveedora de SERVICIOS MEDICOS
a la comunidad, hecho que sin duda lo habilita y legitima para ser el titular de la expresion UCMED.CL en el
ambito virtual representado por Internet, el cual debe ademds ser apreciado como una expresion de la
realidad comercial y contingente del mercado; b) Ha prestigiado y otorgado notoriedad a la expresion UC



distinguiéndose efectivamente bajo dicha denominacién en relacion con servicios médicos en general; y c)
Ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de proteccién en relacidn con la expresién UC.
Por estas razones estima que si el dominio UCMED.CL es asignado al primer solicitante se inducird a los
consumidores y usuarios de Internet a error y confusién, lo cual causara un real perjuicio a mi mandante y
sus legitimos intereses y un desmedro a la fama obtenida después de tantos afios de trabajo con la
comunidad. Concluye que la inscripcion del dominio en conflicto a nombre del primer solicitante causaria
idéntico grado de confusidon con las marcas y dominios preexistentes de propiedad de su representada,
sobre todo considerando que ésta NO mantiene ninguna relacidn ni vinculo laboral ni de ninguna especia
con el primer solicitante.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindié prueba documental, consistente en a) REVISTA
SALUD UC de fecha Octubre de 2007, de fojas 17; b) Brochure GUIA DEL PACIENTE del HOSPITAL CLINICO UC,
de fojas 18 a 25; c) Folleto denominado "La Manzana mas saludable del Centro" que proporciona
informacién sobre la FACULTAD DE MEDICINA SALUD UC de fojas 26; d) Brochure FACULTAD DE MEDICINA
SALUD UC, de fojas 28; e) Papeleria de la FACULTAD DE MEDICINA SALUD UC, de fojas 29; f) Publicacion
periddica de Noviembre 2007 de la FACULTAD DE MEDICINA de SALUD UC de fojas 30; g) Impresion extraida
de la pagina web de la CLINICA UC SAN CARLOS DE APOQUINDO, de fojas 31y 32; h) Impresiones obtenidas
de la pagina web oficial del Departamento de Propiedad Industrial relativas a los siguientes registros de
marcas a nombre de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile: Reg. N° 682245 UC-Empresa, clase 41, de
fojas 37; Reg. N° 688586, UC-Empresa, clase 42de fojas 38; Reg. N° 688604 Master en Derecho de la Empresa
UG, clase 41de fojas 40; Reg. N° 688605 Magister en Derecho de la Empresa UC, clase 41de fojas 41; Reg. N°
708600 Campus Virtual UC, clase 38, 41de fojas 43; Reg. N° 709106 Ventanauc, clase 35, 42 de fojas 45; Reg.
N° 711571 EDUCAUC, clase 37, 41, 43 de fojas 46; Reg. N° 711570 COLEGIOSUC, clase 37, 41, 43de fojas 48;
Reg. N° 691981 MDE UC, clase 41 de fojas 51; Reg. N° 691980 MDE PUC, clase 41 de fojas 52; Reg. N°
752513, Red de Educacién UC, clase 41, 42 de fojas ; Reg. N° 756142, Escritorio Virtual UC, clase 9 de fojas
53; Reg. N° 756145, Escritorio Virtual UC, clase 41 de fojas 34; Reg. N° 756146, Medios Australes UC, clase
38, 41 de fojas 35; Reg. N° 756144, Tutor Virtual UC, clase 9 de fojas 33; Reg. N° 756143, Tutor Virtual UC,
clase 41, de fojas 56; Reg. N°. 724.065 de la marca SALUD UC en clase 16 y registro No. 724.064 de la marca
SALUD UC en clases 35, 41, 42, de fojas 59.

6.- Que a fojas 65 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que cumplen una
funcidén técnica esencial para el buen funcionamiento de la Red Internet, cual es coadyuvar a la localizacién
de un recurso disponible en Internet. Que en consecuencia a los nombres de dominio les asiste un caracter
instrumental, en tanto constituyen una direccién electrénica de los recursos que subsisten en la Red. Esta
funcién la pueden desempeiiar desde el momento que son ingresados en alguna de las bases de datos que
dentro del sistema global y distribuido, han sido reconocidas dentro del Sistema de Administracién de
Nombres de Dominio (DNS) ya sean gTLDs o ccTLDs, prestacion que en nuestro pais se desarrolla en el marco
de un contrato en que el prestador es NIC Chile. El sistema no admite la subsistencia de dos signos idénticos
bajo un mismo TLD, esto es, como parte integrante de una misma base de datos, siendo asi parte importante
de los conflictos se produce por la existencia de mas de un interesado en la titularidad de una determinada
cadena de caracteres, lo cual normalmente esta dado por la necesidad de identificarse adecuadamente en la
Red.



SEGUNDO: Que sin embargo los nombres de dominio se diferencian de otros sistemas de directorios que
conociéramos tradicionalmente, tales como los telefénicos o incluso aquellos referidos a un domicilio
territorial, en que los dominios se construyen a partir de cadenas de caracteres alfanuméricos libremente
entrelazadas por los mismos sujetos que requieren el servicio de registro o incorporacidon y mantencién
activa del respectivo nombre de dominio en la base de datos correspondiente, lo cual hardn normalmente
en base a la legitima pretensidén de construir una cadena que sugiera o represente a los usuarios de la red los
bienes y/o servicios referidos en las paginas web, o que identifique a sus productores o autores.

TERCERO: Que los nombres de dominio han cobrado especial interés a partir de la masificacién de las
estrategias de trademarketing. Sin embargo esta distintividad no es connatural al nombre de dominio sino
qgue habremos de buscarla en la intencién de los solicitantes, manifestada en el uso del nombre con una
correspondencia necesaria del signo y el sujeto, la actividad, producto o servicio especifico relacionado
usualmente por el mismo o sus representados, manifestada en las pdginas web que se direccionen a través
de los mismos. Es asi la doctrina progresivamente le reconocen una “secondary meaning” o “distintividad
sobrevenida”.

CUARTO: Que en el caso de autos, la Pontificia Universidad Catodlica funda su mejor derecho en la titularidad
marcaria, ligada a su vinculacidn con el area salud, tanto en lo referido a docencia, investigacién y atencion a
la comunidad, lo cual ha acreditado suficientemente en autos con la documental antes resenada.

QUINTO: Que de su parte la primera solicitante, pese a haber sido legalmente emplazada no se apersoné en
autos ni acompafié pruebas a favor de su mejor derecho. A mayor abundamiento, a la fecha de esta
sentencia el dominio se encuentra inactivo, pese a que de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Nic
Chile este podria estar en perfecto uso desde el momento del pago del registro. Siendo asi no podra
evaluarse si esta parte tiene un interés legitimo en el Registro respectivo.

SEXTO: Que en materia de nombres de dominio se ha aceptado casi universalmente que la resolucion de los
conflictos por asignaciéon de un nombre de dominio debe considerarse si alguna de las partes detenta un
mejor derecho y en caso contrario, esto es frente a partes que tengan derechos de similar entidad, habra de
asignarse el dominio al solicitante que primero lo registra (aplicacién del principio first come first to served).
Siendo asi habrd de cuestionarse si en el caso de autos es posible aplicar este principio o si, de lo contrario,
una de las partes detenta un mejor derecho.

SEPTIMO: Que la resolucidn de este tipo de conflictos por arbitros arbitradores implica que éstos habran de
apreciar los hechos y antecedentes de derecho de acuerdo a su real saber y entender del fallador, conforme
a la experiencia y analisis de todos los elementos que obre en autos. En el caso de autos, los antecedentes
que constan en el proceso permiten sostener que el segundo solicitante detenta un mejor derecho, ademas
de un interés legitimo al registro del nombre de dominio en disputa, por lo que habrd de acogerse su
demanda.

OCTAVO: Que en todo caso no obran antecedentes en autos que permitan sostener que el primer solicitante
haya obrado de mala fe o que hubiere litigado temerariamente, por lo que no podrd acogerse la demanda
del segundo solicitante en cuanto a la condena en costas a esta parte.

Y Visto ademas lo dispuesto en el reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
.cl,



SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio ucmed.cl en disputa al segundo solicitante, Pontificia Universidad Catélica
de Chile, ya individualizada en autos.

Cada Parte pagara sus costas.

Resolvid

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion

Carla Montano Valenzuela José Francisco Lechuga Guerrero
13.933.582-1 13.828.775-0
Cc. Idonoso@uchile.cl; rtorot@vtr.net; dominios@nameaction.com; dominios@uc.cl;

mail@nameaction.com; mpozo@spl.cl; nic@uc.cl; pandrade@clarkemodet.cl; info@clarkemodet.cl;
fallos@legal.nic.cl



