Fallo arbitral por dominio “centrourbano.cl”

JUAN CARLOS VILLANUEVA ESPINOSA

SAITEC S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 30 de Octubre de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF07514 de 03 de Mayo de 2007, el cual rola
a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio

centrourbano.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto don JUAN CARLOS VILLANUEVA ESPINOSA,

por si mismo, domiciliado en Merced 838 - A, Oficina 44, Santiago,



quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio
“centrourbano.cl”, el cual pidié a su favor el dia 20 de Febrero de 2007,
a las 18:32:57 horas GMT y SAITEC S.A., representada por Silva y
Compahfia, ambos domiciliados para estos efectos en calle Hendaya 60,
comuna de las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo
solicitante del mismo nombre de dominio “centrourbano.cl”, el cual pidi6

a su favor el dia 15 de Marzo de 2007, a las 20:54:42 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 17 de Mayo de 2007, la cual
rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptd el cargo y juré desempenfarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 05 de
Junio de 2007, a las 15:00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por cartas certificadas a las partes, segun consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de

autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 05 de Junio de 2007, tuvo lugar el comparendo
decretado con la asistencia del segundo solicitante del nombre de
dominio “centrourbano.cl”, don Rodrigo Urrutia Ledn, en representacion
de SAITEC S.A., y en rebeldia del primer solicitante dofia JUAN
CARLOS VILLANUEVA ESPINOSA, procediendo el Arbitro a calificar la
personeria del compareciente y la consignacion decretada, estimando
ambas suficientes y acto seguido acordar y fijar las normas de
procedimiento a las que se ceiiria la controversia, todo ello segun

consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 12 de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 05 de Junio de 2007, se notificd a

las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.



SEPTIMO: Que por escrito que rola a fs. 15, la parte de SAITEC S.A.,
solicitd la asignacion del nombre de dominio “centrourbano.cl” a su favor

aduciendo las siguientes razones:

?? Que SAITEC es el creador y usuario del concepto CENTRO
UBANO;

?? Que esta parte ha protegido su capital intelectual a través de

registros marcarios;

?? Que SAITEC S.A. es titular de las solicitud, aceptadas
aungue a esta fecha aun no pagadas, de las marcas CENTRO
URBANO para las clases 9, 25, 35, 36, 41, para las
solicitudes numeros 750.821; 750.822; 750.823; 750.824;
752.030; 752.032;

?? Que es relevante, para esta parte, la solicitud ndmero

750.823 que cubre los servicios inmobiliarios en general;

?? Que esta parte no solo es titular de marcas, sino que hace
uso efectivo de ellas, obrando de buena fe, con importante

inversiones en difusién de sus marcas;

?? Que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio
en disputa, producird una evidente confusion en el publico
nacional, pues la marca CENTRO URBANO quedara asociada
a un nombre de dominio que es idéntico a la marca

registrada;

?? Que tal situacién descrita anteriormente, sostiene la actora,
es perniciosa para el sistema econdémico y no se avienen a
los principios econémicos y juridicos que informan nuestro

ordenamiento juridico.



?? Que asimismo, a juicio de la actora, de otorgarse al primer
solicitante el dominio en disputa, se produciria dilucion de su
imagen comercial o marcaria, si en el mercado y en la
publicidad comienza a circular una expresion identificatoria

similar a la marca, dominios y razén social de esta parte;

?? Que no otorgar el dominio en cuestion a la actora, se
traduciria en graves consecuencias para los consumidores
ante la confusion del origen y respaldo de la marca vy sitio
web asociado a CENTRO URBANO;

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 18 de Junio de 2007, notificada
con la misma fecha, la cual rola a fojas 40 de autos, se tuvo por
presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte
de SAITEC S.A., y se confirié traslado al primer solicitante, don JUAN
CARLOS VILLANUEVA ESPINOSA, el cual fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que con fecha 05 de Septiembre de 2007, mediante
resoluciéon que rola a fojas 41 de autos, notificada con esa misma fecha,
el Tribunal recibié la causa a prueba, fijando como hechos substanciales
y pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las
partes en el nombre “centrourbano.cl” y “utilizacion efectiva que las

partes han hecho del nombre “centrourbano”.

DECIMO: Que durante el término probatorio no se agregaron nuevas
pruebas, porque el segundo solicitante acompafné los documentos en su

demanda, y el primer solicitante no ofrecio ni rindié prueba alguna.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee y es titular de la marca inscrita “centro urbano”
para distinguir productos de las clases 9, 25, 35, 36, 41, para las
solicitudes numeros 750.821; 750.822; 750.823; 750.824; 752.030;
752.032, remontandose la solicitud al afo 2006, permiten considerar
razonablemente que el segundo solicitante, SAITEC S.A., tiene derechos

marcarios a su favor sobre el nombre “centro urbano”.

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante, don JUAN CARLOS VILLANUEVA ESPINOSA,
con domicilio en Merced 838 A, oficina 44, Santiago, tiene la calidad de

particular, hecho que no ha sido controvertido en autos.

TERCERO: Que, si bien es cierto que recibida la causa a prueba, las
partes no rindieron probanzas adicionales sobre sus derechos y/o interés
sobre el nombre “centrourbano.cl”, no es menos cierto que el segundo
solicitante acredito sus derechos y su interés sobre la utilizacion efectiva
que ha hecho acerca del aludido dominio y, por el contrario, el primer

solicitante no ofrecid ni rindié dichas pruebas durante el arbitraje.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante don JUAN CARLOS VILLANUEVA ESPINOSA, no
ha acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre
“centrourbano.cl”; ni ha concurrido a las diversas etapas de este
proceso, mas aun dada la naturaleza de este Tribunal y de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento NIC — Chile, de no requerir el patrocinio de un

abogado.

QUINTO: En consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los

derechos marcarios del segundo solicitante sobre el nombre “centro



urbano” constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de

dominio “centrourbano.cl”.

SEXTO: Para resolver lo anterior, el sentenciador tiene presente el
principio resumido en la expresion inglesa “First come, first served”, el
cual significa que el derecho al nombre de dominio por parte del primer
solicitante debe prevalecer. Con todo, en el caso sub lite, no
corresponde darle aplicacion, enfrente a los derechos marcarios
acreditados por el segundo solicitante, sobre los que cabria dilucién si el
nombre de dominio “centrourbano.cl” se asigna al primer solicitante v,
ademas, porque el segundo solicitante tiene un interés legitimo sobre el
nombre que describe el objeto de su actividad comercial en un

programa televisivo.

SEPTIMO: Adicionalmente, le parece a este sentenciador que la
inscripcion del nombre de dominio “centrourbano.cl” por parte del
primer solicitante constituye una amenaza a los derechos del segundo
solicitante sobre dicho nombre, alin cuando su solicitud de inscripcidon no

la haya formulado de manera abusiva o de mala fe;

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio ”centrourbano.cl” al

segundo solicitante, SAITEC S.A.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante.



Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Secretario
Manuela Contreras Contreras Pablo Sallés Ubilla

8.977.283-4 9.900.757-5



