Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio espaciourbanociudadmacul.cl
Oficio OF10182

VISTOS:

1.

Que con fecha 22 de septiembre de 2008, don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT
CARRIZO, solicita la inscripcion del nombre de dominio espaciourbanociudadmacul.cl.
Posteriormente, con fecha 14 de octubre de 2008, SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (SAITEC S.A.), representada en
calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cia,
solicita igualmente la inscripcion del mismo dominio espaciourbanociudadmacul.cl,
quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF10182, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 6 de enero de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 15 de enero de 2009,
a las 11:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 15 de enero de 2009, se efectua el comparendo fijado para ese dia, al que
asiste, por una parte, el Primer Solicitante, don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT
CARRIZO, vy, por la otra, don RODRIGO LEON URRUTIA, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA TERRENOS Y
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (SAITEC S.A.), y acredita haber consignado el
monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. Llamadas las partes a
conciliacion, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento;

Que con fecha 22 de enero de 2009, el Segundo Solicitante consigné el saldo de los
honorarios arbitrales correspondientes;

Que con fecha 22 de enero de 2009, don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacién
del Segundo Solicitante, SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA TERRENOS Y
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (SAITEC S.A.), presenta demanda de asignacién
del dominio espaciourbanociudadmacul.cl, sefialando que Internet en su regulacién y
evolucion ha resultado incierta y erratica, constituyendo un gran desafio para los
legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios
generales del derecho. En esta evolucién legal, uno de los principios fundamentales del
derecho econémico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste
el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de
actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal, en definitiva, se
traduce en una proteccion del bien comun. Esta disquisicion, que apela a los principios
basicos del derecho econdmico, resulta esencial para entender la pretension de SAITEC
S.A., y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no
puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcidn y regulacién de



dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar econémico humano, como
es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producciéon de un bien o
servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

Agrega el Segundo Solicitante que este caso debiera evaluarse mas alla de la tentacion
de aplicar simplistamente el principio “first come, first served’, que en muchos casos
involucra una profunda injusticia, y da una mala sefal a los actores econémicos. En
efecto, afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet en el
mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas alla del
miope criterio inicial “first come, first served’, para analizar los conflictos a la luz de los
principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Asi, esta concepcion
impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada
y SAITEC S.A. solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una
perspectiva global integral, de manera que el sentenciador no sea victima de la trampa
“first to file” que originalmente mal ilumind la solucién de este tipo de conflictos, generando
fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos.

SAITEC S.A. es el creador y usuario del concepto “ESPACIO URBANO”, marca que es
conocida perfectamente por el Primer Solicitante, como se deduce de lo sefalado por éste
en el comparendo de constitucién de este arbitraje, en que describié con precision
cientifica la ubicacion de los centros “ESPACIO URBANOQO” del Segundo Solicitante en la
ciudad de Santiago, ademas de enarbolar la opciéon de un acuerdo econémico.

SAITEC S.A. ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros
marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de productos y servicios del
Clasificador Internacional, a saber:

o “‘ESPACIO URBANO”, Registro N® 776.614 para distinguir establecimientos
comerciales de las clases 1 a la 34;

o “ESPACIO URBANO”, Registro N® 745.415 para distinguir servicios de la
clase 41;

L “ESPACIO URBANO”, Registro N® 753.981 para distinguir servicios de la
clase 36;

o “‘ESPACIO URBANO”, Registro N® 767.923 para distinguir establecimientos
comerciales de las clases 9 y 25;

o “‘ESPACIO URBANO”, Registro N® 776.689 para distinguir establecimientos
comerciales de las clases 9 y 25;

o “ESPACIO URBANO”, Registro N° 767.928 para distinguir servicios de la
clase 36;

o “ESPACIO URBANO”, Registro N® 767.929 para distinguir servicios de la



clase 41;

o “ESPACIO URBANO”, Registro N® 776.624 para distinguir servicios de la
clase 35;

SAITEC S.A. sefala que es titular de marcas, hace un uso efectivo de ellas y obrando de
buena fe ha invertido ingentes sumas de dinero para difundirlas. Agrega que de otorgarse
al Primer Solicitante el nombre de dominio en conflicto, se producira una evidente
confusion en el puablico nacional, pues la marca “ESPACIO URBANO”, quedard
inequivocamente asociada a un nombre de dominio que incluye la marca de SAITEC S.A.
El Segundo Solicitante estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al
Primer Solicitante, al ser esto inseguro y contrario a los derechos de propiedad industrial
de SAITEC SA.

El Segundo Solicitante indica que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria
y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos juridicos para
evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen comercial, lo que la doctrina
internacional marcaria denomina la confusién y la dilucion marcaria. Ahade, que nada
afecta mas el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores
posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o
servicio. En este caso, indica SAITEC S.A., el Primer Solicitante ha incurrido
precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en funcién de
SAITEC S.A.

El Segundo Solicitante considera que la marca “ESPACIO URBANO” quedara del todo
desprotegida si se asigna el nombre de dominio al Primer Solicitante y agrega que, a su
juicio, es injusto que un tercero se aproveche del prestigio ganado por otro y que, a su
vez, éste no vinculado a una empresa, se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de
ella. Esto no s6lo desfavorece un saludable desarrollo econémico, sino que este tipo de
conductas son perniciosas para el sistema econémico y no se avienen a los principios
econdmicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico.

El Segundo Solicitante sefala que el concepto espaciourbanociudadmacul.cl se asocia
inequivocamente con el nombre con que SAITEC S.A. es conocida por el publico
consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente
como para que el dominio en cuestion le sea asignado. En este sentido, indica que el
articulo 14 del Reglamento de NIC Chile sefnala: “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. 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 Mediacion y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentacion, 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”.

Agrega el Segundo Solicitante que, si bien el articulo 22 estd en el acépite de la



revocacion, convendria revisar y rescatar el espiritu de la norma, en cuanto abona a la
tesis de SAITEC S.A. Dicho articulo sefala: “Serd causal de revocacién de un nombre
de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.”
Agrega: “La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes:

a. “Que el nombre de dominio sea idéntico o engarfiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b.  “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

C. “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Agrega el Segundo Solicitante que, conforme a la Reglamentacién, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servird para
evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien
0 servicio,

b.  “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de
dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del
asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

d.  “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier
otro lugar en linea, creando confusion con la marca del reclamante.”

El Segundo Solicitante reitera el tema de la dilucién marcaria, en cuanto a que si en el
mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a sus marcas y
dominios, como eventualmente podria ocurrir, que identifique ademas determinados
servicios que se encuentran intimamente ligados a los servicios prestados por ella, y que
no correspondan a SAITEC S.A., indudablemente empezara a generar un debilitamiento
del capital comercial y marcario asociado a sus signos registrados. Esta situacion,
ademas de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se esta afectando el derecho
de propiedad que SAITEC S.A. tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee
proteccion de rango legal y constitucional.



El Segundo Solicitante considera que lo anterior se traduce en un importante atentado a la
"identidad comercial”, un concepto que es reconocido como uno de los activos mas
importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la maxima proteccién juridica.

Ademas, el Segundo Solicitante indica que se debe tener presente que de acuerdo al
orden publico econémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado,
hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos al
Primer Solicitante.

SAITEC S.A. concluye que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en
cuestion, generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la
procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir don PABLO
ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO con el concepto espaciourbanociudadmacul.cl,
dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automatica con SAITEC S.A.

Anade el Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento, honestamente
adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a
confusiones. Conforme a lo anterior, estima que el Primer Solicitante no posee un derecho
equivalente al de SAITEC S.A.

En suma, para el Segundo Solicitante, la buena fe, interés legitimo, marcas y dominios
registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, son todos elementos que perfilan a SAITEC S.A. como titular de "un mejor
derecho" para optar al dominio en cuestion.

El Segundo Solicitante indica que, en razén de todas las consideraciones mencionadas, y
de las facultades que el reglamento del ha dotado a los arbitros designados para dirimir
conflictos de esta naturaleza, solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio
espaciourbanociudadmacul.cl;

Que con fecha 28 de enero de 2009, don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO
presenta demanda de asignacién del dominio espaciourbanociudadmacul.cl, sefialando
que el periddico “ESPACIO URBANO” es una creacion intelectual propia de él, como
publicista, siendo en su etapa inicial un proyecto de tesis de la carrera de periodismo de la
UNIVERSIDAD ARCIS, en su calidad de alumno egresado.

El Primer Solicitante agrega que “ESPACIO URBANO” nace en 1996, a partir de una
reunidbn académica a la cual se invitd6 a participar a destacados profesionales de las
comunicaciones, como apoyo estratégico en la introduccion del periédico como medio de
comunicacion grafico de orden comunal.

El Primer Solicitante afnade que MARBLO PUBLICIDAD, oficina publicitaria comercial,
asume su administracion, su marketing, su edicidn, produccién y comercializacién, siendo
don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO su director/propietario desde su
lanzamiento en 1998, y sostenedor hasta la fecha.



El Primer Solicitante indica que desde sus inicios “ESPACIO URBANO” cumplié con
todos sus requerimientos de mercado, tanto en lo administrativo, acreditaciones, registros
de marca, circulacion, inscripcién como periédico ante la ley que le da vida como medio
de comunicacion y gestor de un periodismo civico, que interactia con la politica
contingente a través de “CIUDAD MACUL” que recoge todo el quehacer politico/social de
la comuna.

El Primer Solicitante sefala que desde 1996, el periddico “ESPACIO URBANO” de Macul
ha utilizado ininterrumpidamente dicha marca, para identificar un trabajo profesional en
comunicacion escrita para con el ejercicio del periodismo.

El Primer Solicitante agrega que en el ano 2004, ante la irrupcion de la participacion
masiva en la red y su aspecto globalizante en materia de informacion noticiosa,
“ESPACIO URBANO” ha experimentado también dicha necesidad de estar en Internet
con la distribucién de su informacién, sondeando y experimentando variadas formas de
entrega del contenido noticioso para un publico objetivo geogréfico situado en Macul.

Don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO reitera que ha utilizado por mas de 10
anos la marca para un periddico comunal de su creacién, “ESPACIO URBANO”, siendo
un nombre refrendado por el ejercicio profesional del periodismo en Macul, registrado en
el depédsito de publicaciones de la Biblioteca Nacional de Chile, reconocido por la
autoridad local de Macul, el Alcalde, los Consejales, Bomberos, Carabineros, Consejo de
Deportes area sur, Colegio de Profesores, representantes politicos de partidos vigentes,
reconocido ademas por el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, reconocido
por el ex Diputado Jaime Orpis y actual Diputado distrital sefior Felipe Salaberry, entre
otros actores comunitarios de Macul.

El Primer Solicitante sefala que en forma fatigosa el Segundo Solicitante ha intentado
coartar el uso legitimo de la expresion “ESPACIO URBANO?”, sin perjuicio de tener don
PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO asignados como nombres de dominio
espaciourbanopkc.cl y espaciourbanomacul.com. A su vez, SAITEC S.A. tiene
asignados los dominios espaciourbano-macul.cl y espaciourbanoenmacul, ambos
solicitados originalmente por el Primer Solicitante. En este sentido, don PABLO ENRIQUE
KREUZFELDT CARRIZO indica que se puede visualizar claramente la figura de
“secuestro” de la marca “ESPACIO URBANO” para sitio de Internet, el cual ha ocupado
fonética y semanticamente en idéntica denominacién en relacién a su periddico, en
circunstancias de que s6lo a partir del ano 2008 ha intentado posicionarse como concepto
para el rubro construccion por parte de SAITEC S.A., a diferencia de los 10 afios que el
periodico “ESPACIO URBANO” ha tenido un real uso del nombre. Esto, indica, lo hace
concluyente, al asistirle el mejor derecho sobre el real y legitimo uso del sitio en disputa,
que parti6 cuando SAITEC S.A. pidi6 el nombre de dominio espaciourbano.cl,
obligandolo a defenderse con otras alternativas para no perder la esencia de su servicio
periodistico como negocio econdmico.

Don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO reitera que en su calidad de publicista,
cred, disenid y desarrollé el concepto de “ESPACIO URBANQ?”, a partir de un grupo de



nombres testeados en la UNIVERSIDAD ARCIS y aplicado a la comuna de Macul, como
inicio de su expansién a comunas aledanas como La Florida, Nufioa y Pefalolén, que
geograficamente permitiria incrementar la distribucién sectorial de la informacién de cada
una de ellas en funcién a ESPACIO URBANO, como periddico comunal en proyeccion
informativa de ESPACIO URBANO MACUL, ESPACIO URBANO NUNOA, ESPACIO
URBANO PENALOLEN, ESPACIO URBANO LA FLORIDA, vy las conquistas econdmicas
que el proyecto geograficamente permitiera para alcanzar con los objetivos trazados en
un periodo de tiempo determinado. El Primer Solicitante afiade que el marketing de
ESPACIO URBANO, cobra validez econémica con el estudio y factibilidad técnica de
produccion hibrida de la informacién escrita e informacién virtual que proporciona la red.

El Primer Solicitante considera que, al igual que el nombre propio de las personas, la
importancia y real validez del dominio CL nace del tiempo de su uso como nombre
comercial electrdnico. Esta informacion se sustenta en la jurisprudencia otorgada por el
fallo arbitral de fecha 26 de marzo de 2006 sobre el nombre de dominio
vifiasdelmaipo.cl, el cual indica que en virtud del criterio de identidad, el nhombre de
dominio en disputa se le debe asignar a quien tenga una estrecha relacion con el mismo,
como es el caso de ESPACIO URBANO, puesto que tiene un vinculo legitimo y un real
uso del mismo en el tiempo.

El Primer Solicitante senala que, por el hecho de tratar de cautelar el dominio
espaciourbano.cl SAITEC S.A., don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO ha
debido proceder con la busqueda de nuevos algoritmos para la defensa del periddico en
la red, adjudicandosele espaciourbanopkc.cl, en franca y directa relacion con sus
iniciales personales como sujeto/ciudadano reconocido con derechos validamente
adquiridos, y espaciourbanomacul.com. Don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT
CARRIZO indica que no ha actuado bajo ninguna premisa de mala fe y su actuacion se
basa en el derecho a cautelar su identidad comercial en la red, no permitiendo que otros
usuarios pretendan aplicar presion de poder por la envergadura de sus negocios. De la
misma forma, existe la jurisprudencia de la relacion empresarial para con los derechos de
pequefios inversionistas, como es el arbitraje entre don HORST PAULMANN KEMNA y
don JORGE MUNOZ LATORRE relativo al dominio mallprovidencia.cl, en donde la
argumentacion del poseedor de mayores dominios y multiples registros de marcas no
resulta suficiente frente al mejor derecho de dominio.

El Primer Solicitante argumenta que en el trascurso del tiempo, y ya posicionado
“ESPACIO URBANO” como periddico en Macul, esta obligado a variar a
espaciourbanopkc.cl para poder disputar legitimamente lo que el Segundo Solicitante
pretende, que es la monopolizacion de la marca, al registrar para si cualquier expresion
que contenga “ESPACIO URBANQ?”, lo que desnaturaliza la inscripciéon en el Registro de
Nombres de Dominio CL para cualquier nomenclatura en cuestién, compitiendo
comercialmente en forma desleal, al diluirse su marca “ESPACIO URBANO” utilizada en
relacion a periédicos. En este sentido, indica el Primer Solicitante que al verse enfrentado
a la magnitud econdémica de SAITEC S.A., resulta evidente que lo que intenta el Segundo
Solicitante es sacarlos de su posicionamiento de més de 10 afos de esfuerzo profesional,
de trabajo econdmico, de la inversion en el area imprenta, pre-prensa y produccion; todo
con el particular criterio de que el poder econdmico del mas grande impone la regla, cosa



contrapuesta al ordenamiento ético, juridico y comercial que también se practica en la red.

El Primer Solicitante hace suya la regla de oro de que todo nombre de dominio .CL, como
lo han definido, es herramienta que permite ser el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de la red, que proveen de inmejorables proyecciones en el comercio electronico. Ademas,
es bueno recordar que la doctrina nacional los reconoce como fendémenos econémicos,
psicolégicos y no juridicos.

El Primer Solicitante considera que su periédico comunal y su proyeccion de negocio se
diluiria al confundirse el periddico “ESPACIO URBANO” con una gran constructora que
utiliza la expresion “ESPACIO URBANQO” para admitir, dentro de su espacio fisico, una
variedad de negocios, todos disimiles, ya que su fin es la promocion de un mall,
explotando ESPACIO URBANO como corporatividad de recintos estandarizados a nivel
nacional y dejando a su producto comunicacional “ESPACIO URBANO” en desmedro, al
desfavorecer sus proyecciones econdémicas presentes y futuras en relacibn a su
marketing geografico como periddico. Lo anterior, indica el Primer Solicitante, permitiria la
interposicién de una accion revocatoria de ESPACIO URBANO vy su real derecho en
contra de espaciourbano.cl, espaciourbanopkc.cl, espaciourbano-macul.cl,
espaciourbanomacul.cl, y eventualmente espaciourbanociudadmacul.cl.

El Primer Solicitante indica que con la creacion del periddico “ESPACIO URBANO” en el
ano 1996, y ante la posibilidad de utilizar forzadamente espaciourbanopkc.cl o
espaciourbanomacul.com en la red como comunicacién electrénica, se debe considerar
que no solo se crea un medio de comunicacion escrito, el cual, al producirlo y editarlo
periédicamente, genera un gasto elevado en su manufactura, sino que ademas involucra
una preparacion y capacitacion laboral importante, y dia a dia va implementando una
infragstructura de manejo personal y bienes tangibles que conlleva una inversion
monetaria sustancial. Este, al cabo de 10 afos de trabajo, hace necesario proteger y
defender dicha inversion en relacién a proyecciones futuras de trabajo, considerando esto
ultimo como un principio fundamental del derecho econdémico, puesto que a los actores
comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial como justo tributo
al desarrollo de toda actividad honesta, creativa y emprendedora, donde la proteccion
legal que se establece es, en definitiva, una proteccion del bien comun.

El Primer Solicitante hace presente que el periédico “ESPACIO URBANO”, en su
contexto comunal, posee un sentido de notoriedad en todos los sectores de la ciudadania.
Es plataforma del quehacer de la autoridad, de los feriantes, de las juntas de vecinos, del
comercio, de los bomberos, de la policia, de la cultura, del deporte, de la politica, de la
defensa civil, del ciudadano comun y de los actores relevantes, etc.

El Primer solicitante concluye que, como ultimo criterio de defensa, invoca el principio
basico y recurrente de un dominio .CL, el principio de “first come, first served”, que da
derecho a quién manifiesta la oportunidad y el privilegio de ser el primero;

Que con fecha 20 de marzo de 2009, se da traslado al Primer Solicitante de la
presentacion hecha con fecha 22 de enero de 2009 por don RODRIGO LEON URRUTIA,
en representacion del Segundo Solicitante, SAITEC S.A. Asimismo, se da traslado al



10.

11.

Segundo Solicitante de la presentacion hecha con fecha 28 de enero de 2009 por don
PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO, el Primer Solicitante, lo que se notifica a las
partes por correo electronico;

Que con fecha 26 de marzo de 2009, don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion
del Segundo Solicitante, SAITEC S.A., evacua el traslado, indicando que el Primer
Solicitante ha sefalado en estos autos que administra un periddico, sin acompanar
ejemplares de éste, y alegando tener marca comercial. El Segundo Solicitante afiade que
no solo es el titular del nombre de dominio espaciourbanomacul.cl, sino que de la marca
“‘ESPACIO URBANO” para establecimiento comercial de productos de la clase 16,
precisamente la que alega el Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante indica que don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO tiene
unas solicitudes de marcas “ESPACIO URBANO PKC” y “ESPACIO URBANO CIUDAD
MACUL”, pero que éstas son meras solicitudes que no han sido siquiera publicadas en el
Diario Oficial. En cambio, el Segundo Solicitante reitera que tiene la marca “ESPACIO
URBANO” registrada bajo el N® 776.614, la cual incluye la comercializacién de productos
de la clase 16, marca que usa.

El Segundo Solicitante afnade que la marca “ESPACIO URBANO” ademas constituye una
marca famosa, a tal nivel, que es conocida claramente por el Primer Solicitante. Esto se
deduce del comparendo que se tuvo ante el juez arbitro y, ademas, del escrito de
alegacion de la misma parte en que se describe con detalle la marca de SAITEC S.A.

El Segundo Solicitante considera que los documentos acompafnados por don PABLO
ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO han sido emitidos por ella misma, lo que en nada
otorga autenticidad ni valor de prueba, siendo en su mayoria papeleria que se puede
imprimir en una impresora.

El Segundo Solicitante afade que el Primer Solicitante, no obstante hacer alegatos de
fama y notoriedad, no ha acompanado antecedente alguna que la acredite y, mas aun,
recién ahora esta solicitando las marcas, solicitudes que no han sido aun publicadas en el
Diario Oficial.

SAITEC S.A. concluye que es claro que es la titular de un derecho real de propiedad
sobre una marca tan famosa, que es conocida del Primer Solicitante y que usa
efectivamente en el comercio. Ademds, uno de los registros de la marca “ESPACIO
URBANO”, distingue un establecimiento comercial para la venta especificamente de
productos de la clase 16, producto que alega detentar don PABLO ENRIQUE
KREUZFELDT CARRIZO;

Que con fecha 17 de abril de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 26 de
marzo de 2009 por don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion del Segundo
Solicitante, SAITEC S.A., notificandose a las partes por correo electrdnico;

Que con fecha 8 de mayo de 2009, se cita a las partes a oir sentencia, resolucién que es
notificada por correo electrénico;



Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada 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 validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados
tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese nombre de dominio;

Que mediante los documentacion acompafnada por el Segundo Solicitante, y no objetada
por el Primer Solicitante, SAITEC S.A. ha acreditado ser titular de las marcas comerciales
“ESPACIO URBANO”, Registro N? 776.614 para distinguir establecimientos comerciales
de las clases 1 a la 34; “ESPACIO URBANO”, Registro N° 745.415 para distinguir
servicios de la clase 41; “ESPACIO URBANO”, Registro N° 753.981 para distinguir
servicios de la clase 36; “ESPACIO URBANO”, Registro N® 767.923 para distinguir
establecimientos comerciales de las clases 9 y 25; “ESPACIO URBANO”, Registro N°
776.689 para distinguir establecimientos comerciales de las clases 9 y 25; “ESPACIO
URBANO”, Registro N® 767.928 para distinguir servicios de la clase 36; “ESPACIO
URBANO”, Registro N° 767.929 para distinguir servicios de la clase 41 y “ESPACIO
URBANO”, Registro N° 776.624 para distinguir servicios de la clase 35;

Que, a su vez, el Primer Solicitante es titular de las solicitudes de las marcas “ESPACIO
URBANO CIUDAD MACUL” N° 852.110 y “ESPACIO URBANO PKC” N° 852.111,
ambas para distinguir “periédicos, revistas, diarios, libros, novelas, cuentos y folletos.
afiches. articulos escolares y articulos de escritorio, no comprendidos en otras clases.
articulos de papel y carton” de la clase 16. Si bien estas marcas fueron presentadas con
posterioridad a la iniciacion del presente arbitraje, ellas en su oportunidad fueron
debidamente publicadas en el Diario Oficial, sin que conste que terceros hayan
interpuesto oposicién en contra de las mismas;

Que, ademés, don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO ya es asignatario de los
nombres de dominio espaciourbanopkc.cl y espaciourbanomacul.com;

Que conforme a los antecedentes acompafados en estos autos, la marca comercial
“ESPACIO URBANO” de propiedad de SAITEC S.A. esta registrada para distinguir
establecimientos comerciales de las clases 1 a la 34; servicios de la clase 41; servicios de
la clase 36; establecimientos comerciales de las clases 9 y 25; establecimientos
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10.

11.

comerciales de las clases 9 y 25; servicios de la clase 36; servicios de la clase 41 y
servicios de la clase 35, efectivamente usandose la marca en relacibn a “centros
comerciales”. Por otro lado, la marca “ESPACIO URBANO” o “ESPACIO URBANO
MACUL” del Primer Solicitante, es utilizada en relacién a un “periédico”, por lo que se
clasificaria en la clase 16. Por consiguiente, no se aprecia cémo podrian verse expuestos
a error o confusién los usuarios de Internet, o consumidores en general, en el evento de
que el dominio en litigio se le asignara al Primer Solicitante;

Que si bien el Primer Solicitante no tiene registrada como marca comercial la expresion
“ESPACIO URBANO”, éste estd haciendo un uso real y efectivo de la mencionada
marca, al utilizarla para identificar el periddico de difusion comunal que lleva dicho
nombre, como se aprecia de la documentacién que acompana;

Que, a juicio de este arbitro, el uso que el Primer Solicitante le ha dado a la expresién
“ESPACIO URBANQO”, corresponde a un uso legitimo que nada tiene que ver con el giro,
los productos o servicios amparados por los registros marcarios para esa misma
expresion de propiedad de SAITEC S.A;;

Que, en consecuencia, no es dable pensar que los usuarios de Internet, o los
consumidores en general, vayan a confundir el nombre de dominio de autos con los
centros comerciales “ESPACIO URBANO” de propiedad del Segundo Solicitante, ni con
las marcas de su propiedad;

Que el Segundo Solicitante indica que “nada afecta mas el actuar comercial de una
empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia
empresarial de un determinado producto o servicio”, agregando que el Primer Solicitante
“ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado
en funcion de SAITEC S.A.” Sin embargo, de los antecedentes proporcionados por don
PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO, puede advertirse que esto no es efectivo,
toda vez que él ha estado utilizando la marca “ESPACIO URBANO” o “ESPACIO
URBANO MACUL” desde antes de que el Segundo Solicitante solicitara siquiera la
marca comercial “ESPACIO URBANO”. En efecto, el Primer Solicitante indica que ha
estado usando la marca “ESPACIO URBANO” en relacién a peridédicos desde el afo
1996, y a través de los documentos acompariados en estos autos, entre otros, ejemplares
originales de dicho periodico, se acredita fehacientemente un uso real y efectivo de la
marca “ESPACIO URBANO” por parte de don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT
CARRIZO, desde a lo menos abril del ano 1998. Ademas, el Primer Solicitante pidié la
marca comercial “ESPACIO URBANO-PKC” con fecha 28 de agosto de 1996 bajo el N°
353.547 para distinguir todos los productos de la clase 16, siendo dicha marca aceptada a
registro con fecha 1 de abril de 1997, sin perjuicio de que con posterioridad, no se
pagaron los impuestos finales de registro. A su vez, el Segundo Solicitante pidi6 la
primera de sus marcas “ESPACIO URBANO” bajo el N°696.651 con fecha 21 de julio de
2005, esto es, casi diez afios después de la solicitud original de don PABLO ENRIQUE
KREUZFELDT CARRIZO, quedando de manifiesto no solamente que el Primer Solicitante
ha obrado de completa buena fe al pedir el nombre de dominio actualmente en conflicto
sino que, ademas, ha sido él quien ha creado el concepto “ESPACIO URBANO” como
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12.

13.

14.

15.

16.

marca comercial, utilizandola en el mercado en relacién a periédicos hace mas de diez
anos;

Que, por lo anterior, no puede concluirse que don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT
CARRIZO se esté aprovechando del prestigio ganado por el Segundo Solicitante o que
éste se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de la marca “ESPACIO URBANO”,
como lo ha indicado el Segundo Solicitante, al haber hecho uso de la mencionada
expresion el Primer Solicitante con anterioridad a que el SAITEC S.A. pidiera la marca
“ESPACIO URBANO’;

Que, por otro lado, y tal como sefnala SAITEC S.A., “toda empresa tiene derecho a
capitalizar su trayectoria’ y, en este caso, puede apreciarse la larga trayectoria de don
PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO, quien ha acreditado un uso efectivo de su
marca “ESPACIO URBANO”, posicionando dicha marca en el sector relevante del
mercado. En consecuencia, parece de toda logica y justicia que también pueda dar a
conocer su periédico a través de Internet, utilizando un nombre de dominio que lo
identifique adecuadamente, como lo seria el dominio espaciourbanociudadmacul.cl de
autos;

Que el Segundo Solicitante senala que el concepto espaciourbanociudadmacul.cl se
asocia inequivocamente con el nombre con que SAITEC S.A. es conocida por el publico
consumidor, por lo que la sola posibilidad de confundir los conceptos, es antecedente
suficiente como para que el dominio en cuestion le sea asignado. Al respecto, este arbitro
considera que el nombre de dominio espaciourbanociudadmacul.cl no se identifica
necesariamente con el Segundo Solicitante, ni con sus marcas comerciales, no solamente
porque la expresion “ESPACIO URBANO” ya es conocida por el publico objetivo del
periddico que lleva ese nombre, sino que también por contener palabras adicionales que
le permiten diferenciarse adecuadamente de los nombres de dominio y marcas de
propiedad de SAITEC S.A.;

Que el Primer Solicitante invoca el principio “first come, first served’, el cual normalmente
es aplicado cuando de los antecedentes proporcionados en el proceso, se concluye que
ambas partes tienen igualdad de derechos. A pesar de que en el presente caso este
arbitro considera que el Primer Solicitante tiene mejores derechos que el Segundo
Solicitante, el principio referido sirve, a juicio de este sentenciador, como un argumento
adicional a favor de don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las
partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. En consecuencia, sobre la
base de los fundamentos y antecedentes hechos valer por las partes y, en especial,
atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este arbitro ha llegado a la
conviccion de que a don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO le asiste un mejor
derecho al dominio solicitado.
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SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio espaciourbanociudadmacul.cl al Primer Solicitante, don
PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO, RUT N°7.348.552-5.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez. Conforme a lo dispuesto en el
articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos dofia
Claudia Ruiz Jaramillo y a dona Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el
arbitro.

Santiago, 10 de septiembre de 2009.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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