USMRANCAGUA.CL

Santiago, 3 de Junio del 2008.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.L1.- Compromiso.

Que con fecha 30 de julio 2007, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio
NIC OF07764, denominada “Arbitraje dominio usmrancagua.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunic6 al suscrito su designacibn como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacién con la inscripcion del referido nombre de
dominio. Dicha designacién también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 5 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 2 de Agosto de 2007 dirigida a NIC Chile, atencién dofia
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jur6 desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacién y fijacién de procedimiento
para el dia jueves 16 de agosto del afio 2007, a las 17:30 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucién rola a fs.6 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos
gue acreditan la notificacion por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 8
a fs. 9 de estos autos arbitrales.

[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: representando al Campus Rancagua de la
Universidad Federico Santa Maria (DAVID ESTEBAN CORDOVEZ AVENDANO); RUT:
14.119.762-2 ; Email: david@dkt.cl; Direccion Postal: Plaza Las Tejedoras 895, Barrio
Plazas del Valle, Machali, Rancagua; Teléfono: 89802289, quien para efectos de este
procedimiento ha tenido el caracter de demandado; y UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA REP. SARGENT & KRAHN, (UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA); RUT: 81.668.700-4; representada por el abogado Matias
Somarriva Labra y por la estudiante de derecho dofia Claudia Maria Méndez Massardo,
todos domiciliados en avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago;
Email: cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl; sseguel@weekmark.cl;
pahumada@sargent.cl; cmendez@sargent.cl; elobos@sargent.cl; sargent@sargent.cl;



Teléfono: 368 3500, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el caracter de
demandante.

[.3.- Comparendo de conciliacién vy fijacion de procedimiento.

Con fecha 16 de Agosto del afio 2007, siendo las 17:30 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
apoderado del segundo solicitante UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA
MARIA REP. SARGENT & KRAHN, dofia Claudia Maria Méndez Massardo. No
concurrié el primer solicitante. Se efectué el llamado a conciliacion, el cual no se
produjo. En dicho comparendo, se acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio
arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las
resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de
conciliacién. La citada acta de comparendo rola de fs. 19 a fs. 24 del expediente
arbitral. La carta certificada por medio de la cual se remitié al primer solicitante copia de
dicha acta rola a fojas 57 de autos.

I.4.- Periodo de discusion.

l.4.1.- Demanda: De fs. 25 a fs. 30 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA REP. SARGENT & KRAHN
por medio del abogado Matias Somarriva Labra, dedujo en contra de don DAVID
ESTEBAN CORDOVEZ AVENDANO, con el objeto que la asignacion del nombre de
dominio “usmrancagua.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se
funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes de
hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio.CL y normas de Derecho:

- El actor expresa que la UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA (USM)
fue fundada en el afio 1926, siendo actualmente una de las universidades mas
prestigiosas a nivel nacional, y cuyo nombre se debe a Federico Santa Maria Carrera,
quien efectué una importante donacion y a Agustin Edwards Mc Clure, albacea de
Santa Maria, y, por ende, ejecutor de su voluntad testamentaria de dotar a Valparaiso
de un centro de estudio compuesto de una Escuela de Artes y Oficios y un Colegio de
Ingenieros.

- Acto seguido, el demandante sefiala que realiza sus actividades académicas, de
investigacion y extensién a través de su Casa Central, el Campus Santiago, EL
CAMPUS RANCAGUA, ElI Campus Guayaquil (Ecuador), la Academia de Ciencias
Aeronauticas y las Escuelas de Técnicos Universitarios "José Miguel Carrera”, Sede
Vifia del Mar y "Rey Balduino de Bélgica" Sede Talcahuano.

- Por otra parte, la demandante manifiesta que se ha preocupado de registrar como
marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial la expresion que la
identifica como prestadora de servicios de educacién universitaria, esto es “USM”, bajo
el siguiente registro: Registro N° 721.144, USM, denominativa, para distinguir “servicios



de instruccién, ensefianza y capacitacion parvularia, pre-basica, basica, media, pre-
universitaria, superior, profesional y técnica; de organizacion y realizacion de eventos
culturales y de instruccion”, clase 41; siendo titular, ademas, de las siguientes
solicitudes marcarias ante el Departamento de Propiedad Industrial: Solicitud N°
774302, USM, denominativa, para distinguir “servicios de estudios, evaluaciones y
asesorias en el area de marketing o la mercadotecnia, servicios de asistencia en la
direccion y explotacion de una empresa comercila o industrial, consultas profesionales
de negocios, consultas para la direccion de negocios, analisis de precio, de costo;
servicios de informacion estadistica, estudios de mercado, servicios de contabilidad,
elaboracidon de declaraciones fiscales, servicios de trascripcidn, composicion,
compilacién y sistematizacion de comunicaciones escritas y de grabacién, asi como la
explotacion o la compilacion de matematicos o estadisticos”, clase 35; Solicitud N°
783666, USM, denominativa, para distinguir “servicios de estudio, investigaciones,
analisis y asesorias en diversas areas humanistas y cientificas, tales como sociologia,
ciencia politica, historia, medicina, biologia, quimica, entre otras. Servicios de
ingenieria, servicios de consultas y orientacion profesional y técnica (no relacionada con
la direccion de negocios); servicios de estudios e investigaciones cientificas, bioldgicas,
guimicas, bacteriologicas, geoldgicas, legales y técnicas; servicios de investigacion
cientifica e industrial, servicios de computacién integral, disefio de sistemas
informaticos, duplicacion de programas informaticos, elaboracion, instalacion y
actualizacion de software para ordenadores, servicios relacionados con software de
computadoras, incluyendo servicios de andlisis, disefio, investigacién, consultoria,
asesoria, orientacion profesional y técnica en el area de la computacién, servicios de
control de calidad”, clase 42

- El actor agrega que resulta mas que obvia su vinculacion con el nombre de dominio
solicitado puesto que, precisamente, la sede en Rancagua de la Universidad Técnica
Federico Santa Maria es ampliamente conocida como USM RANCAGUA, y aiin mas, el
demandado no esconde sus pretensiones de utilizar este nombre de dominio en disputa
para difundir material relativo al actor ya que actualmente se encuentra funcionando el
sitio web www.usmrancagua.cl, el cual divulga noticias e informaciones relacionadas
con el demandante sin autorizacion de ninguna especie.

- Sefala el demandante que como es posible apreciar, la marca de la cual es titular,
esta integramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, y conforme
ya se establecid, el dominio USMRANCAGUA.CL, esta siendo utilizado, sin
autorizacion, para difundir material relativo al actor, por lo cual, actualmente todos los
usuarios de Internet |6gica y razonablemente asocian dicho dominio con este ultimo,
puesto que esa ha sido la intencién del demandado; la simple adicién de la palabra
RANCAGUA bajo ninguna circunstancia puede ser considerada como un elemento
diferenciador. En efecto, como es sabido, RANCAGUA corresponde al nombre de una
ciudad en la cual el demandante tiene un campus universitario denominado USM
RANCAGUA; vy el actor es titular de una serie de nombres de dominio que se
estructuran precisamente sobre la expresion USM. A modo de ejemplo, podemos citar
los siguientes nombres de dominio de mi representada: USM.CL Y USMEMPLEO.CL.




- En conclusion, el actor sostiene que en el hipotético e improbable caso que no se
rechazara la solicitud de la contraria, se permitiria que un tercero haga uso de una
marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad
Industrial y ademas se permitiria que se utilicen, sin mediar consentimiento alguno por
parte del actor, los emblemas de esta prestigiosa universidad, reconocida tanto a nivel
nacional como internacional.

- En cuanto al Derecho, el actor manifiesta que el explosivo desarrollo y masificacion de
la red de interconexién mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos
afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido
relacion con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, que
consiste en una “direccién electrénica” o bien una “denominacién” por medio de la cual
un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma
poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales
como paginas web, correo electronico, conversaciones instantaneas, etc., concepto que
a juicio del actor lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA
o PHILIPS, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria
en un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

- Acto seguido, el demandante desarrolla una serie de criterios aplicables en caso de
conflicto de asignacién de nombres de dominio, tales como el Criterio “first come, first
served”, que postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo
solicita, pero que tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como
ultima ratio, esto es, aplicandolo s6lo cuando ninguna de las partes demuestra tener un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, mas aun en este caso, cuando
el actor seria titular de una marca reconocida tanto a nivel nacional como internacional,
“USM”, con la cual se identifican las distintas sedes y campus de la Universidad Técnica
Federico Santa Maria, y por consiguiente, hace pleno uso de dicho signo, teniendo una
marca registrada que acredita un interés legitimo y, por sobre todo, un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa; y considerando l6gicamente que el actor cuenta
con un campus universitario en Rancagua, lo cual demostraria con mayor fuerza el
mejor derecho sobre este nombre de dominio.

- Otro criterio seria el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio, sefialando el actor que en el derecho comparado, y por cierto en
los Ultimos afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales, por cuanto los nombres de dominio comparten un sinnimero de aspectos,
caracteristicas y propésitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten
sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcion técnica que cumplen,
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o
servicios que se ofrecen via Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca
comercial es precisamente el mismo, esto es, la distincion por medio de un signo, del
origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.



- En este contexto, continda la actor, cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del
afilo 2000 entr6 en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
“UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), la cual reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de
registros marcarios para el signo en cuestion.

- Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas
Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP
Questions), establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de
dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala
fe.

- Los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido
recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es
especialmente relevante en este caso. Asimismo, el actor expresa que hay que tener
presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se
estaria produciendo una dilucion de la reconocida marca “USM” y evidentemente se
inducird a error a los usuarios de internet.

- Por ultimo y después de citar diversas disposiciones del Convenio de Paris que tiene
plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actor concluye que en razén de
todo lo expuesto en la demanda, asi como la titularidad de la marca USM, la fama y
notoriedad de la misma, asi como también la titularidad de nombres de dominio
relacionados, considera que es ella quien tiene el mejor derecho para obtener la
asignacion del nombre de dominio en disputa; y que por el contrario, evidentemente la
asignacion del dominio “USMRANCAGUA.CL” al demandado de autos, constituiria una
causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor, que no se condice con
el espiritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentacion de NIC
Chile.

l.4.2.- Traslado: A fs. 55 de autos figura la resolucion que provee el escrito de
demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por el término de diez dias
habiles y se tuvo por acompafados los documentos con citacion de la contraria por
igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion
por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 56 y a fs. 57 de autos.

1.4.3.- Contestacion de la demanda: Por resolucién de fecha 19 de Octubre de 2007,
se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera
conferido a fs. 55 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos
gue acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las partes,
rolan a fs. 59 y fs.60 de autos.




No obstante lo anterior, este Sentenciador estima prudente dejar constancia que por
escrito que rola de fs. 61 a fs.62 de autos, el demandado hizo presente las siguientes
consideraciones relativas al conflicto de autos, a saber:

- Que con fecha 28 de octubre de 2007 fue notificado de la resolucion que recibié a
prueba la causa presentada por Sargent & Krahn, supuestamente en representacion de
la Universidad Técnica Federico Santa Maria.

- Que si bien habia sido notificado con anterioridad de la demanda, la propia
Universidad Técnico Federico Santa Maria, Campus Rancagua, habia ratificado, que
ésta no prosperaria pues habia notificado internamente a los demandantes que el
demandado ha habia sido autorizado por don Sergio Estay Villalén, director de dicha
sede en Rancagua, a inscribir el dominio usmrancagua.cl a nombre de la misma. Todo
ello, segun el demandado, pues resultaba muy engorroso tramitarlo a través de la casa
central ubicada en Valparaiso, ejecutando el demandado el encargo de realizar la
inscripcién tal y como lo solicité el Campus Rancagua a nombre de la Universidad si no
se hizo parte en el juicio a la espera de recibir el escrito de desistimiento que
supuestamente se estaba tramitando en Valparaiso.

- Agrega el demandado es su sorpresa ha sido mayuscula al recibir en la nueva
notificacién la noticia de que la accibn ha continuado y que las disculpas y el
desistimiento ofrecido nos hicieron efectivos.

- Sostiene el demandado que tanto el cuestionamiento que hace la demanda respecto
de su integridad como profesional y como persona, como la demanda misma y el
accionar inconsistente de la Universidad le parecen inadmisibles. Al efecto, sostiene el
demandado que todo lo expuesto le ha perjudicado enormemente, no solo por cuanto
ha impedido su defensa en la forma y tiempo adecuados, sino por cuanto ha ensuciado
su nombre y su prestigio profesional.

- El demandado expresa que su ingenuidad y credulidad lo obligan a aceptar todo lo
obrado y ha restado su posibilidad de defensa ante este tribunal, solicitando sin
embargo se tenga presente que ha sido la propia demandante quién ha incurrido en
contradicciones al sefialarle a través de sus representantes legales una cosa y actuar, a
través de sus abogados, de otra manera ante esta instancia.

- Por tanto, sefiala el demandado, si bien ya se encuentra fuera del etapa procesal para
alegar que efectivamente le fue solicitado por la sede de Rancagua inscribir el sefialado
dominio en su representacion, se hace parte en esta etapa procesal, aceptando todo lo
obrado y solicitando se tengan presentes las circunstancias antes invocadas.

l.4.4.- Resolucién: Por resolucion de fecha 31 Octubre de 2007 y que rola a fs. 71 de
autos se proveyo6 derechamente el escrito de la parte demandada que rola a fojas 61 y
siguientes de autos, teniéndose presente lo expuesto por el demandado. Los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por correo certificado
de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 72y a fs. 73 de autos.



1.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 19 de octubre de
2007, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias hébiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “usmrancagua.cl’.- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun comprobantes que rolan
afs. 59y afs. 60 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompafié, con
citacion, en su demanda, los siguientes documentos no_objetados por la contraria: 1.-
Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad del actor respecto de
una serie de nombres de dominio. 2.- Copia simple de certificados de registros marcarios. 3.-
Impresion del sitio web www.usmrancagua.cl.

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompafid, bajo
apercibimiento legal, en su escrito de fecha 31 de Octubre de 2007, los siguientes
documentos no objetados por la contraria: 1.- Certificado en que consta su titulo
profesional "Técnico Universitario en Computacion e Informética”; 2.- Carta original
enviada por el director del Campus Rancagua de la Universidad Técnica Federico
Santa Maria en la cual ratifica que efectivamente le solicit6 inscribir el dominio para la
referida sede. 3.- Copia de e-mail en que consta en la Secretaria docente de la
universidad técnico Federico Santa Maria C. de Rancagua, le solicitd la incorporacion
de datos en el sitio usmrancagua.cl. 4.- E-mail en el cual don Sergio Estay envia
instrucciones para no continuar con el procedimiento a la empresa Sargent & Krahn y la
respectiva respuesta de la misma. 5.- Copia de e-mail en que el demandado explica la
situacion a los demandantes, sefialando que el sitio no se inscribié para su uso
personal sino en representacion de la sede Rancagua.

l.6.- Observaciones ala prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para oir sentencia.

Por resolucion de fecha 22 de abril de 2008, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 76 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las
partes, rolan a fs. 77 de autos.

Il. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,



determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “usmrancagua.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, DAVID ESTEBAN CORDOVEZ
AVENDANO ha tenido el caracter de demandado; y por la otra, UNIVERSIDAD
TECNICA FEDERICO SANTA MARIA REP. SARGENT & KRAHN ha tenido el caracter
de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido al
demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa,
y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor
jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma: 1° Que la UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA
MARIA (USM) fue fundada en el afio 1926, siendo actualmente una de las
universidades mas prestigiosas a nivel nacional, y cuyo nombre se debe a Federico
Santa Maria Carrera, quien efectué una importante donacién y a Agustin Edwards Mc
Clure, albacea de Santa Maria, y, por ende, ejecutor de su voluntad testamentaria de
dotar a Valparaiso de un centro de estudio compuesto de una Escuela de Artes y
Oficios y un Colegio de Ingenieros; 2° Que realiza sus actividades académicas, de
investigacion y extensién a través de su Casa Central, el Campus Santiago, EL
CAMPUS RANCAGUA, ElI Campus Guayaquil (Ecuador), la Academia de Ciencias
Aeronauticas y las Escuelas de Técnicos Universitarios "José Miguel Carrera”, Sede
Vifia del Mar y "Rey Balduino de Bélgica" Sede Talcahuano; 3° Que se ha preocupado
de registrar como marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial la
expresion que la identifica como prestadora de servicios de educacion universitaria,
esto es “USM”, bajo el siguiente registro: Registro N° 721.144, USM, denominativa, para
distinguir “servicios de instruccion, ensefianza y capacitacion parvularia, pre-basica,
basica, media, pre-universitaria, superior, profesional y técnica; de organizacion y
realizacién de eventos culturales y de instruccion”, clase 41; siendo titular, ademas, de
las siguientes solicitudes marcarias ante el Departamento de Propiedad Industrial:
Solicitud N° 774302, USM, denominativa, para distinguir “servicios de estudios,
evaluaciones y asesorias en el area de marketing o la mercadotecnia, servicios de
asistencia en la direccion y explotacibn de una empresa comercila o industrial,
consultas profesionales de negocios, consultas para la direccion de negocios, analisis
de precio, de costo; servicios de informacién estadistica, estudios de mercado, servicios
de contabilidad, elaboracién de declaraciones fiscales, servicios de trascripcion,
composicién, compilacion y sistematizacion de comunicaciones escritas y de grabacion,
asi como la explotacion o la compilacibn de matematicos o estadisticos”, clase 35;
Solicitud N° 783666, USM, denominativa, para distinguir “servicios de estudio,
investigaciones, analisis y asesorias en diversas areas humanistas y cientificas, tales
como sociologia, ciencia politica, historia, medicina, biologia, quimica, entre otras.
Servicios de ingenieria, servicios de consultas y orientacion profesional y técnica (no
relacionada con la direccion de negocios); servicios de estudios e investigaciones
cientificas, biolégicas, quimicas, bacteriol6gicas, geoldgicas, legales y técnicas;
servicios de investigacion cientifica e industrial; servicios de computacion integral,
disefio de sistemas informaticos, duplicacién de programas informaticos, elaboracion,
instalacion y actualizacién de software para ordenadores, servicios relacionados con
software de computadoras, incluyendo servicios de analisis, disefio, investigacion,




consultoria, asesoria, orientacion profesional y técnica en el area de la computacion,
servicios de control de calidad”, clase 42; 4° Que resulta mas que obvia su vinculacién
con el nombre de dominio solicitado puesto que, precisamente, la sede en Rancagua de
la Universidad Técnica Federico Santa Maria es ampliamente conocida como USM
RANCAGUA, y aun mas, el demandado no esconde sus pretensiones de utilizar este
nombre de dominio en disputa para difundir material relativo al actor ya que
actualmente se encuentra funcionando el sitio web www.usmrancagua.cl, el cual divulga
noticias e informaciones relacionadas con el demandante sin autorizacién de ninguna
especie; 5° Que como es posible apreciar, la marca de la cual es titular, esta
integramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, y conforme ya se
establecid, el dominio USMRANCAGUA.CL, esta siendo utilizado, sin autorizacién, para
difundir material relativo al actor, por lo cual, actualmente todos los usuarios de Internet
I6gica y razonablemente asocian dicho dominio con este Ultimo, puesto que esa ha sido
la intencion del demandado; la simple adicién de la palabra RANCAGUA bajo ninguna
circunstancia puede ser considerada como un elemento diferenciador. En efecto, como
es sabido, RANCAGUA corresponde al nombre de una ciudad en la cual el demandante
tiene un campus universitario denominado USM RANCAGUA; vy el actor es titular de
una serie de nombres de dominio que se estructuran precisamente sobre la expresion
USM. A modo de ejemplo, podemos citar los siguientes nombres de dominio de mi
representada: USM.CL Y USMEMPLEO.CL.; 6° Que el hipotético e improbable caso
gue no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiria que un tercero haga uso
de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de
Propiedad Industrial y ademas se permitiria que se utilicen, sin mediar consentimiento
alguno por parte del actor, los emblemas de esta prestigiosa universidad, reconocida
tanto a nivel nacional como internacional; 7° Que cuanto al Derecho, el actor manifiesta
gue el explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexiéon mundial de
computadores Internet, ha dado lugar en los dltimos afios a una serie de conflictos de
caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relacion con los denominados
"nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, que consiste en una “direccion
electronica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es
conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como paginas web,
correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc., concepto que a juicio del actor
lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que
quien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS,
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo contrario, el
concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial; 8° Que existen una serie de
criterios aplicables en caso de conflicto de asignacion de nombres de dominio, tales
como el Criterio “first come, first served”, que postula que el nombre de dominio debe
ser asignado a quien primero lo solicita, pero que tanto la doctrina como la
jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, esto es, aplicAndolo s6lo cuando
ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa, mas aun en este caso, cuando el actor seria titular de una marca reconocida
tanto a nivel nacional como internacional, “USM”, con la cual se identifican las distintas
sedes y campus de la Universidad Técnica Federico Santa Maria, y por consiguiente,
hace pleno uso de dicho signo, teniendo una marca registrada que acredita un interés
legitimo y, por sobre todo, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa; y




considerando légicamente que el actor cuenta con un campus universitario en
Rancagua, lo cual demostraria con mayor fuerza el mejor derecho sobre este nombre
de dominio; 9° Que otro criterio seria el de la titularidad sobre marcas comerciales y su
relacion con los nombres de dominio, sefialando el actor que en el derecho comparado,
y por cierto en los Ultimos afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais,
se ha efectuado una inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales, por cuanto los nombres de dominio comparten un sinnimero de
aspectos, caracteristicas y propdsitos con las marcas comerciales, de tal entidad que
permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcién técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos
bienes o servicios que se ofrecen via Internet. Por su parte, el objetivo final de una
marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinciéon por medio de un
signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real; 10° Que
cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del afio 2000 entr6 en vigencia la
denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio
(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacién de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers “ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental
para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo
en cuestion; 11° Que el Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions),
establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se deben
considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses
legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe; 12° Que los
criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por
los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es especialmente
relevante en este caso. Asimismo, el actor expresa que hay que tener presente que en
el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaria
produciendo una dilucion de la reconocida marca “USM” y evidentemente se inducird a
error_a los usuarios _de Internet; 13° Que por udltimo y después de citar diversas
disposiciones del Convenio de Paris que tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
rango de ley, el actor concluye que en razon de todo lo expuesto en la demanda, asi
como la titularidad de la marca USM, la fama y notoriedad de la misma, asi como
también la titularidad de nombres de dominio relacionados, considera que es ella quien
tiene el mejor derecho para obtener la asignacion del nombre de dominio en disputa; y
gue por el contrario, evidentemente la asignacién del dominio “USMRANCAGUA.CL" al
demandado de autos, constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario
y consumidor, que no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente,
reconocidos en la Reglamentacion de NIC Chile.

CUARTO: Que la parte demandada ha esgrimido en su contestacion, como
fundamentos esenciales de la misma: 1° Que con fecha 28 de octubre de 2007 fue
notificado de la resolucién que recibié a prueba la causa presentada por Sargent &
Krahn, supuestamente en representacion de la Universidad Técnica Federico Santa
Maria; 2° Que si bien habia sido notificado con anterioridad de la demanda, la propia



Universidad Técnico Federico Santa Maria, Campus Rancagua, habia ratificado, que
ésta no prosperaria pues habia notificado internamente a los demandantes que el
demandado ha habia sido autorizado por don Sergio Estay Villalén, director de dicha
sede en Rancagua, a inscribir el dominio usmrancagua.cl a nombre de la misma. Todo
ello, segun el demandado, pues resultaba muy engorroso tramitarlo a través de la casa
central ubicada en Valparaiso, ejecutando el demandado el encargo de realizar la
inscripcién tal y como lo solicité el Campus Rancagua a nombre de la Universidad si no
se hizo parte en el juicio a la espera de recibir el escrito de desistimiento que
supuestamente se estaba tramitando en Valparaiso; 3° Que su sorpresa ha sido
mayuscula al recibir en la nueva notificacién la noticia de que la accién ha continuado y
que las disculpas y el desistimiento ofrecido nos hicieron efectivos; 4° Que tanto el
cuestionamiento que hace la demanda respecto de su integridad como profesional y
como persona, como la demanda misma y el accionar inconsistente de la Universidad le
parecen inadmisibles. Al efecto, sostiene el demandado que todo lo expuesto le ha
perjudicado enormemente, no solo por cuanto ha impedido su defensa en la forma y
tiempo adecuados, sino por cuanto ha ensuciado su nombre y su prestigio profesional;
5° Que su ingenuidad y credulidad lo obligan a aceptar todo lo obrado y ha restado su
posibilidad de defensa ante este tribunal, solicitando sin embargo se tenga presente
gue ha sido la propia demandante quién ha incurrido en contradicciones al sefalarle a
través de sus representantes legales una cosa y actuar, a través de sus abogados, de
otra manera ante esta instancia; y 6° Que si bien ya se encuentra fuera del etapa
procesal para alegar que efectivamente le fue solicitado por la sede de Rancagua
inscribir el sefialado dominio en su representacion, se hace parte en esta etapa
procesal, aceptando todo lo obrado y solicitando se tengan presentes las circunstancias
antes invocadas.

QUINTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
Sentenciador: i) que el actor es titular de una serie de nombres de dominio tales como
USM.CL y USMEMPLEO.CL, etc..., los que contienen la expresion “USM”, la que forma
parte del nombre dominio materia de esta disputa; ii) que el actor es titular de la marca
comercial “USM” como asimismo es titular de una serie de solicitudes de marcas
comerciales en Chile relativas a la expresion “USM”; iii) Que el actor es una institucion
académica de gran fama y notoriedad en Chile, una de cuyas sedes se encuentra en la
ciudad de Rancagua; y iv) Que la expresion “USM” es la sigla que comiunmente se
asocia con el nombre de la institucion demandante (Universidad Técnica Federico
Santa Maria).

SEXTO: Que la parte demandada acompafid documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.3 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados y junto a los propios dichos
de ésta, acreditan a juicio de este Sentenciador: i) Que el demandado ha desarrollado
una péagina bajo el nombre de usmrancagua para dar a conocer las diversas actividades
existentes en la sede Rancagua, perteneciente a la demandante Universidad Técnica
Federico Santa Maria; y ii) Que segun los dichos del propio demandado, inscribié dicho
nombre de dominio a favor de la Sede Rancagua de dicha institucién universitaria.




SEPTIMO: Que la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. 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 reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

OCTAVO: Que atendida la prueba rendida en autos y lo expuesto
precedentemente, y en especial, atendido el hecho que la expresion o sigla “USM”, que
configura el nombre de dominio en disputa, presenta una clara identificacion con la
demandante, la que la tiene registrada como marca comercial en nuestro pais, lo que
hace plenamente aplicable en la especie, el criterio de “titularidad de registros
marcarios para el signo pedido como nombre de dominio”, y el hecho que una de sus
sedes se encuentra en la ciudad de Rancagua, este Juez Arbitro puede concluir que
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA REP. SARGENT & KRAHN, tiene
un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “usmrancagua.cl”.

II1. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cddigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “usmrancagua.cl” a UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA REP. SARGENT & KRAHN, (UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA); RUT: 81.668.700-4;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electrénico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.



La presente resolucion es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal,
cédula nacional de identidad N°8.924.471-4 y dofia Maria José Arancibia Obrador,
cédula nacional de identidad N°15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas
N°1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Maria José Arancibia Obrador



