En Santiago de Chile, a 9 de octubre del afio dos mil doce, en los autos por asignacién del nombre
de dominio espaciourbanotv.cl, suscitado entre PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO,
RUT 07.348.552-5, domiciliado en A. Quilin 3131, Macul, Santiago, y Saitec S.A. Rep. por Silva &
Cia. (SOC ANONIMA INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES),
RUT 96.519.000-7, domiciliada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 8301 Quilicura
Santiago - Chile, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que con fecha 18 de junio de 2012, mediante oficio OF N° 16433, dofia Margarita Valdes
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunic6 a la suscrita su designacion como
arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio espaciourbanotv.cl, como consta
a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 21 de junio de ese mismo afio se aceptd la designacion como
arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefar fielmente el cargo y en el
menor tiempo posible, citindose a las partes a una audiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento, a realizarse el dia miércoles 04 de julio del afio 2012 a las 11:00 horas,
notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 10 consta que en la fecha sefalada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fij6
el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 11 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de
la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su

parte.

Declara que su mandante es la creadora y usuaria del concepto Espacio Urbano, respecto del
cual posee una marca registrada. Indica que para su representada el desarrollo de centros
comerciales es parte fundamental para elcanzar sus planes de crecimiento, y sefiala que
cuenta con 3 marcas de centros comerciales, Centro Urbano, Espacio Urbano y Shopping.

Manifiesta que Espacio Urbano es un concepto de Centro Comercial que intenta responder a
las necesidades de los clientes de forma facil, cémoda y rapida, reuniendo todos los servicios
en un solo lugar. Gracias a su tamafio estos establecimientos permitirian ser replicados en
zonas dénde los grandes centros comerciales no tienen cabida, abriendo nuevas posibilidades
de desarrollo en el mercado nacional. Por otra parte indica que Centro Urbano es el nombre
que identifica los llamados Power Center, centros comerciales que albergan al menos 2
tiendas anclas, acompafadas de una oferta reducida de tiendas menores, manteniendo el
concepto de facilidad reflejado en la amplitud de sus pasillos, estacionamientos y facilidad de
acceso, lo que le daria un valor distintivo respecto de la competencia. Hace presente que
Shopping es la marca de algunos centros comerciales tradicionales de la empresa y ya
reconocidos por la gente.

Afirma que su mandante es titular de una serie de registros marcarios sobre la expresion
Espacio Urbano en las clases 9, 25, 35, 36 y 41.

Advierte que de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante se produciria confusion
en el publico, pues la marca Espacio Urbano de su mandante quedaria asociada al nombre de

dominio de que se trata, el que la incluye completamente.
Agrega que su mandante es titular del dominio espaciourbano.cl, el que se encuentra activo.



Sostiene que existe falta de distintividad entre el nombre de dominio disputado y su marca
registrada.

Asevera que los nombres de dominio constituyen elementos nucleares en toda estrategia de
entrada en la sociedad de la informacién, lo que impone que estos reflejen de manera
adecuada los contenidos que se asociaran a él. Sefiala que en este sentido se habla de la
distintividad sobrevenida de los nombres de dominio, pasando estos a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales. Apunta que en este sentido se
ha pronunciado la Comision Preventiva Central y diversa jurisprudencia, al respecto cita los
fallos sobre los dominios homecenters.cl y cotty.cl.

Arguye que de otorgarse el dominio a la primera solicitante se atentaria contra el derecho de
propiedad de su mandante sobre una marca comercial, derecho amparado por el articulo 19 N°
24 y 25 de la Constitucion Politica de la Republica.

Observa que su registro data del afio 2006 y que se trataria de una marca famosa y notoria. A
raiz de lo anterior indica que se debe tener presente la nocién de competencia desleal,
regulada a nivel internacional por el Convenio de Paris en su articulo 10 bis y a nivel nacional
en la ley N° 20.169.

A continuacion se refiere a la tesis del mejor derecho y cita el libro “Marcas Comerciales y
Nombres de Dominio” de Rodrigo Moretti, en tanto este texto sefialaria que el mejor derecho
estaria determinado por el respaldo en marcas comerciales. Indica que este criterio fue
recogido en el fallo sobre el dominio hinano.cl.

Argumenta 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 producto o servicio.

Considera que, de asignarse al dominio a la primera solicitante, se generaria una situacion
perniciosa para el sistema econoémico, la que no seria coincidente con los principios que
informan nuestro ordenamiento juridico.

En apoyo a sus argumentos cita los articulos 14 y 22 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres de dominio.CL.

Estima que la dilucién de su imagen comercial o marcaria generara un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, situacion que
ademas de considerar injusta seria contraria a derecho.

Alega que de acuerdo al Orden Publico Econémico, los consumidores deben poder distinguir
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el
mercado, lo que no se daria en el caso de concederse el dominio en disputa a la primera

solicitante.
Por ultimo solicita la condenacién en costas de la contraria.

Que a fojas 117 la primera solicitante acompafia escrito en el que hace presente que la
expresion Espacio Urbano se acufié en 1996, en una etapa inicial como proyecto de tesis de la
carrera de Periodismo de la Universidad Arcis, y posteriormente en 1998 se utilizé en un
periédico comunal. Expone que cumplié con todos los requerimientos de mercado, tanto en lo
administrativo, acreditaciones, registro de marca, circulacion e inscripcién como periédico ante
la ley.

Hace presente que en Chile no es obligatorio registrar la marca.

Sostiene que la segunda solicitante quiere imponerse cooptando cualquier tipo de desarrollo e
iniciativas emergentes, lo que estaria en contraposicién con las politicas del Estado Chileno
que promueve la libertad economica.



Afirma que su solicitud se sitia en la esfera comunicacional periodistica, ambito que no tendria
relacién con el area de actividades de la segunda solicitante.

Asevera que Espacio Urbano ha tenido un desarrollo lento y paulatino dado por el esfuerzo
economico personal y desarrollo profesional.

A continuacién sefiala que la constitucion lo asiste como ciudadano chileno. Agrega que la
contraparte, al citar el articulo 19 N° 25 de dicho cuerpo legal, olvida invocar el derecho de
autor sobre las creaciones intelectuales y artisticas, de cualquier especie, por el tiempo que
sefala la ley y que no sea inferior a la vida del titular. Més adelante se refiere a la Constitucion,
en tanto en ella se sefiala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Sefiala que la expresion Espacio Urbano se ha utilizado para identificar un periédico comunal,
que fue registrado en el deposito de publicaciones de la Biblioteca Nacional de Chile y es
reconocido por las autoridades locales de Macul, por su publico lector y por el Consejo
Metropolitano del Colegio de Periodistas.

Advierte que dado los tiempos digitales tiene el pleno derecho de proseguir con Espacio
Urbano TV en la web como una extensién de lo escrito.

Alega que la normativa invocada por la primera solicitante en relacion a la competencia desleal
no ha sido transgredida por su solicitud.

En su parecer la segunda solicitante lo obliga continuamente a la busqueda de alternativas de
dominios que terminan en litigios sin sentido, ya que los dominios solicitados son creados por
el primer solicitante en autos por no poder hacer uso de su marca originaria. Afirma que ello
constituye una conducta predadora de parte del segundo solicitante, y en apoyo de esta
afirmacién sostiene que, con anterioridad a la solicitud que da origen a la presente disputa,
habia inscrito el mismo dominio sobre el cual versa el presente conflicto, y en dicha ocasion la
segunda solicitante en autos procedid, dentro de los 30 dias siguientes, a inscribir el mismo
dominio, pero como en esa oportunidad intencionalmente el primer solicitante de autos no lo
cancelé, lo mismo hizo su contraparte en autos, lo que en su opinion demostraria un accionar
depredador.

Considera que la contraria no defiende su dominio como patrimonio sino que atenta contra el
derecho a existir en la web y deslegitima el sentido tltimo de NIC Chile.

Indica que la expresién Espacio Urbano se desarroll6 a partir de un pool de nombres testeados
en la Universidad Arcis y aplicado a la comuna de Macul, como inicio de su expansion a
comunas aledafias, lo que permitiria ampliar su trabajo ya reconocido en Macul, con la sefial
televisiva por la web.

Expone que ha adquirido un bus Mercedes Benz en el que se han implementado dos estudios
de TV para trabajo como mévil de prensa. Agrega que se esta desarrollando la sefial streaming
que en forma directa recogera la informacion en terreno y que hace mas de dos afos posee un
dominio encriptado que les permite modelar y ensayar el canal por Internet.

Califica los dominios .CL como nombre comercial electronico. Al respecto cita el fallo sobre el
dominio vifiasdelmaipo.cl, en tanto este indica que se le debe asignar el dominio a quien tenga
una estrecha relacién con el mismo. En el caso de autos el dominio en disputa seria una
prolongacion audiovisual del trabajo escritural, junto a espaciourbanopkc.cl. Considera que su
identidad en formato papel es ascendente y su imagen es reconocida, pero el deterioro por la
usurpacion de su marca también es significativo. A continuacion indica que si se entra a
cualquier sitio en que el término Espacio Urbano esté relacionado con cualquier extension,
este se manifiesta con 20 y muchas mas paginas para seleccionar. Afiade que la dilucion
marcaria, que la segunda solicitante alega, jamas se produciria, atendida la disparidad de
recursos entre ambas partes.



Asegura que debe proteger su inversion. Considera que esta actitud esta en consonancia con
el principio fundamental del derecho econémico que indica que a los actores comerciales les
asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial.

Estima que Espacio Urbano periédico en su contexto comunal posee notoriedad, lo que
también estaria ocurriendo con Espacio Urbano TV. :

Pone de manifiesto que en virtud de la actitud de la segunda solicitante, ha debido reservarse
el derecho de uso de sus dominios en forma encriptada para evitar el accionar de la contraria.

Alude a su titularidad sobre un registro marcario para la expresion Espacio Urbano Ciudad
Macul.

En Gltima instancia invoca en su favor el principio first come, first served.

6. Que la primera solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafié
documentos a fojas 123 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

7. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompané
documentos a fojas 19 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

8. Que a fojas 222 se cit6 a las partes a oir sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cual de
las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
espaciourbanotv.cl, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como
un arbitro arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a
lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar
en toda resolucién de conflictos.

TERCERO: Que el principio first come first served rige la solucién de los conflictos de nombres de
dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan
interés legitimo, que ambas tengan derechos al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre
de mala fe. En consecuencia, este principio sélo podra ser aplicado si ninguna de las solicitantes
demuestra tener un mejor derecho que la otra.

CUARTO: Que en el caso de autos el primer solicitante ha alegado que hace uso de la expresion
Espacio Urbano, asociada a un peridédico comunal, desde 1996. Destaca que este ambito de
actividades no tendria relacion con el area en la que se desarrolla la segunda solicitante. Sefiala
que la expresion es reconocida por las autoridades locales de Macul, por su publico lector y por el
Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas. Advierte que, dado los tiempos digitales, tiene
el pleno derecho de proseguir con sus actividades en el @mbito de las comunicaciones con
Espacio Urbano TV en la web. Considera que la contraria no defiende su dominio como
patrimonio, sino que atenta contra el derecho de otros actores a existir en la web. Alude a su
titularidad sobre un registro marcario para la expresion Espacio Urbano Ciudad Macul.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que su mandante es la
creadora y usuaria del concepto Espacio Urbano, respecto del cual posee diversos registros
marcarios. Agrega que su mandante es titular del dominio espaciourbano.cl, el que se encuentra
activo. Sostiene que existe falta de distintividad entre el nombre de dominio disputado y su marca



registrada. Observa que su registro marcario data del afio 2006 y que se trataria de una marca
famosa y notoria.

SEXTO: Que el dominio en disputa se compone de una expresion que contiene tres palabras,
esto es espacio, urbano y TV. Dichos signos son de uso comun en la lengua espafiola, por tanto
ninguno de los solicitantes se puede arrogar la creacion de ellos. Por ofra parte es preciso sefialar
que la expresion “Espacio Urbano”, sobre la cual versan la mayoria de los argumentos esbozados
por las partes en la presente disputa, tampoco es de creacion de las partes de autos en tanto es
utilizada también en el lenguaje comun y en el leguaje especializado de ciertas disciplinas como la
Arquitectura y la Geografia.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a las argumentaciones y antecedentes acompariados por las partes,
ambas poseen derechos sobre la expresion “ESPACIO URBANO” contenida en el dominio en
disputa.

OCTAVO: Que, en el caso de los derechos del primer solicitante, estos se centran en que parte
de la expresion contenida en el dominio en disputa, esto es Espacio Urbano, corresponde a un
medio de comunicacion de la comuna de Macul que, de acuerdo a los antecedentes
acompafiados, existe con ese nombre al menos desde 1998, periddico del que el primer
solicitante es propietario y director. Este medio de comunicacion pretenderia ampliarse hacia el
formato audiovisual, de ahi la adicién del signo TV a la expresion ESPACIO URBANO. Estas
argumentaciones fueron acreditadas con antecedentes tales como ediciones del periddico
mencionado y cartas de distintas autoridades y vecinos de la comuna de Macul, que dan cuenta
de los hechos sefialados. Ademas, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, el primer solicitante es titular de las marcas Espacio Urbano Ciudad Macul y Espacio
Urbano-PKC.

NOVENO: Que, en el caso de la segunda solicitante, parte de la expresién contenida en el
dominio en disputa, esto es ESPACIO URBANO, corresponde una marca comercial de su
titularidad con la que se identifican establecimientos comerciales y que es usada en la red Internet
a través del dominio espaciourbano.cl.

DECIMO: Que, de acuerdo a las presentaciones de las partes, estas se dedican a rubros
disimiles. Para este tribunal es aparente que la disputa de autos consiste en un conflicto fortuito
surgido entre legitimos solicitantes, debido a la necesaria exclusividad de los nombres de
dominio, condicion que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un
signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas
clases.

DECIMO PRIMERO: Que la primera solicitante aport6 antecedentes que indican que ha usado
dicha expresion desde el afio 1998, asi lo acreditarian la primera edicion del periddico rolante a
fojas 220 y la carta del Consejo Metropolitano de Periodistas de Chile rolante a fojas 134,
documentos no objetados por la contraria. Por su parte la segunda solicitante aportoé
antecedentes que nos permiten verificar el uso de la expresion Espacio Urbano sélo 8 afios
después, esto es 2006, afio del que datan algunos de los registros marcarios de la segunda
solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que, la expresion TV contenida en el dominio en disputa alude justamente
al tipo de actividades a las que se dedica el primer solicitante, esto es los medios de
comunicacion, y especificamente al tipo de medio que pretenderia desarrollar a traveés de este
dominio. La verosimilitud de esta pretension se estima acreditada por este tribunal en virtud de los



antecedentes acomparados a fojas 123 a fojas130 de autos, documentos que corresponden a
cartas emitidas por distintas autoridades de la comuna de Macul que hacen alusion al proyecto.

DECIMO TERCERO: Que, por otra parte, la expresiéon TV no se relaciona con las actividades
desarrolladas por la segunda solicitante segtin sus presentaciones.

DECIMO CUARTO: Que estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccion
hacia el mejor derecho de la segunda solicitante al nombre de dominio en disputa
espaciourbanotv.cl, por lo que habra de acogerse su pretension a este respecto.

DECIMO QUINTO: Que, en virtud de la asignacién del dorninio en disputa al primer solicitante,
resulta evidente que no se han aportado antecedentes para dar por comprobada la falta de interés
legitimo y la mala fe de éste, por lo que no acogera la solicitud de condenacion en costas a su
respecto que hiciere el segundo solicitante.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "espaciourbanotv.cl" al primer solicitante, PABLO ENRIQUE
KREUZFELDT CARRIZO, ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electrénico firmado digitalmente.
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