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Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL

RESOLUCION ARBITRAJE: MOVICENTRO.CL

En Santiago a 19 de Mayo del 2006, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro designada
para resolver la disputa respecto del dominio movicentro.cl, vengo en dictar la presente
resolucion con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro
arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC Chile, he asumido.

Son solicitantes en autos por una parte don Ramén Belarmino Valencia Sanzana,
como primer solicitante, quien comparecid personalmente en autos, para estos efectos
domiciliado en Avenida Argentina 707, Chillan; y por la otra Inversiones e Inmobiliaria El
Rosal S.A., como segunda solicitante, representado por el Estudio Albagli, Zaliaznik &
Cia., por quien comparecen dofia Maria Loreto Bresky Ruiz y dofia Sharon Gottlieb Sabah,
abogados, para estos efectos todos con domicilio en Miraflores 130, comuna de Santiago,
Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 29 de Agosto de 2005, se recibié en mi oficina la carpeta Oficio N° 05080
materia solicita arbitraje dominio movicentro.cl en el cual se me proponia como Juez
Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentacion de NIC Chile
que incluye la designacion Arbitro y la renuncia de otros recursos procesales, entre otras
reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 05 de Septiembre de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile este Arbitro Arbitrador declard aceptar el cargo y notifico a
las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citd6 para una audiencia de
conciliacion y consignacion para el dia 21 de Septiembre de 2005 a las 15:00 hrs. lo cual
consta en autos.

3. Que, con fecha 21 de Septiembre de 2005, se llevo a efectuo el comparendo decretado en
autos con la asistencia del primer solicitante don Ramon Belarmino Valencia Sanzana por
medio de su apoderado don Alvaro Valencia Sanzana, y con la asistencia de dofia Sharon
Gottlieb Sabah representacion de Inversiones e Inmobiliaria EI Rosal S.A., representantes
quienes acreditaron poder, y consignacion de la primera cuota de honorarios por parte del
segundo solicitante.



4. Que, en esa ocasion, y atendido que luego de sostener una conversacion la conciliacion

no fue posible, se procedio a fijar las normas de procedimiento.

5. Que con fecha 12 de Octubre de 2005, don Ramoén Valencia Sanzana, primer solicitante,

presentd sus argumentos y pruebas con respecto a su mejor derecho al nombre de dominio

movicentro.cl

6. Que, con fecha 13 de Octubre de 2005, dofia Sharon Gottlieb Sabah, en representacion

de Inversiones ¢ Inmobiliaria El Rosa. S.A., presentd6 demanda de oposicion al nombre de

dominio que contenia sus argumentos sobre su mejor derecho y acompafio documentos
probatorios y segunda cuota de honorarios arbitrales.

7. Que, con fecha 28 de Octubre de 2005, se tuvieron por presentados, dentro de plazo,

argumentos sobre el mejor derecho al nombre de dominio en disputa del primer solicitante

y se tuvieron por acompafiados con citacion sus documentos.

8. Que en esa misma resolucion, y previo a resolver la demanda de la segunda solicitante,

se le solicitd que acreditara dentro de quinto dia habil el pago de los honorarios arbitrales

solicitados en el numero 2) de las normas de procedimiento bajo el mismo apercibimiento
que constaba en ese numeral.

9. Que con fecha 2 de Noviembre del afio 2005, dona Sharon Gottliecb Sabah, en

representacion de Inmobiliaria e Inversiones El Rosal S.A., acredit6 el oportuno pago de los

honorarios arbitrales solicitados.

10. Que con fecha 25 de Noviembre de 2005, se tuvo por cumplido lo ordenado con

respecto a la segunda solicitante, por consignados los honorarios, y se tuvo por presentada

demanda de oposicion presentada por esa solicitante, y por acompafiados los documentos
ofrecidos, con citacion.

11. Que en esa misma resolucidn, se dio inicio al plazo de 5 dias habiles para observaciones

reciprocas y pruebas adicionales.

12. Que con fecha 04 de Enero de 2006, dofia Sharon Gottlieb Sabah, en representacion de

Inversiones e Inmobiliaria El Rosal S.A. present6 contra argumentaciones, las que se

tuvieron presentes citindose ademas a las partes a oir sentencia, por resolucion de fecha 04

de Enero de 2006.

10. Que, los argumentos expuestos por don Ramén Valencia Sanzana, primer solicitante, se

pueden resumir en los siguientes:

a) Establecimiento Comercial “Movi-Centro”: Sefiala este establecimiento comercial se
cred con fines de entregar ventas e instalaciones en seguridad y audio car, a fines de
1998, derivado de lo anterior que estaba relacionado directamente a servicio técnico
electronico.

b) Nueva identidad: Agrega que en busca de darse a conocer con una nueva identidad, se
gestiona el nombre, algo que fuera identificatorio y relacionado con los automoviles
naciendo la palabra compuesta MOVI-CENTRO.

¢) Consolidar el nombre: Alega que con el proposito de consolidar su nombre y una nueva
ubicacion, se hacen publicaciones en Publiguias en el rubro alarmas de forma
continuada hasta el aflo 2004, y se hace publicidad en radios locales y diarios.

d) Pagina Web: Agrega que ya consolidados el proyecto para el 2005 era tener una pagina
web, para lo cual se habria verificado si la expresion MOVICENTRO se encontraba
registrada en Nic Chile y en el Departamento de Propiedad industrial como marca
comercial, no encontrandose en ninguna de las dos entidades un registro.

e) Primeros solicitantes.

Al efecto, acompafia los siguientes documentos:




i. Comprobante de pago y factura por pago de solicitud de nombre de dominio.

f) Argumentos de segundo solicitante no vdlidos: Sefiala que no puede afectar la imagen
del segundo solicitante ya que el nombre no es el mismo; el logotipo no es el mismo;
los esléganes no son los mismos; el segundo solicitante es la ciudad del automovil,
ubicado en Santiago en tanto ellos son una empresa que solo vende accesorios de
seguridad y audiocar en la ciudad de Chillan; al digitar en Google la expresion
MOVICENTRO, el buscador arroja “Quizas quiso decir MOVICENTER”, por lo que
su dominio les ayudaria a encontrar rapida y ficilmente e dominio y pagina del segundo
solicitante, razén por la cual mas que perjudicar al segundo solicitante le estaria
ayudando a reforzar su marca e imagen.

Al efecto, acompaian los siguientes documentos:

1. Logotipo MOVICENTRO.
il. Boleta y factura de venta donde se demuestra el nombre logotipo.
1il. Orden de servicio interna del ano 2002 donde esta nombre logotipo.

g) Inversion en nombre: Hace presente que el nombre y ahora dominio no es un nombre
que se pueda reemplazar asi como asi ya que son 7 afios de inversion en tiempo y
dinero.

h) Reconocimiento como MOVI-CENTRO: Agrega que perder el nombre causaria un gran
perjuicio a su imagen e identidad, puesto que toda la provincia de Nuble los reconoceria
bajo dicho nombre.

11. Que los argumentos expuestos por dofia Sharon Gottlieb Sabah, en representacion de

Inversiones e Inmobiliaria El Rosal S.A., segundo solicitante, pueden resumirse en los

siguientes:

a) Acerca de MOVICENTER: Sefiala que MOVICENTER es el primer y tnico centro
integral de Chile dedicado exclusivamente a la venta de autos nuevos y usados, y es el
lider en servicios y accesorios automotrices, en un entorno seguro y entretenido para
toda la familia, creado en 19997 como la Ciudad o Mall del Automévil. Agrega que el
desarrollo del centro y su ubicacion ha llevado a que 5 de cada 100 vehiculos 0
kilémetros que se venden en Chile sean vendidos por Movicenter.

Al efecto, acompana los siguientes documentos:

1. Ultimo catélogo de repuestos, automéviles y accesorios distribuidos al publico en
general.

1i. 4 Revistas Tacometro del afio 2005.

1il. Articulo “Quienes Somos”, con fotografias del recinto MOVICENTER.

iv. Galeria fotografica de eventos informados en la misma pagina web.

b) Inversiones del segundo solicitante: Sefiala que es una empresa que desarrolla
Inversiones del tipo inmobiliarias, que en el caso concreto se prestan a través de la
construcciéon y administraciéon del centro, arrendando sus locales a inquilinos
especializados en el rubro automotriz y de entretenimiento.

Al efecto acompana los siguientes documentos:

1. Diptico con la ubicacién de los diferentes locales comerciales en MOVICENTER y
con los cuales se tienen suscrito un contrato de arriendo.
il. Dos informativos Moviexpress distribuidos a los locatarios del Centro Comercial.

¢) Titularidad de registros y solicitudes de nombres de dominio y marcas en Chile y el
extranjero: Alega que su representada es titular de los nombres de dominio
movicenter.cl, movicam.cl, movilcenter.cl, movicenter.biz y movi.cl. Asimismo, su
representada es titular correspondiendo la mayoria de las solicitudes a los afio s1995-



1996, de marcas MOVICENTER en clase 12, 16, para Establecimiento Comercial en
todo el pais, clase 36, 37 y 39, mixtas y denominativas, y otras como MOVINEWS,
MOVICENTER...LA CIUDAD DEL AUTOMOVIL, AUTO SHOW...DE
MOVICENTER, MOVIMARKET, MOVIMUNDO, MOVICENTER OUTDOOR,
PLAZAMOVICENTER y AUTOPLAZA MOVICENTER.

Al efecto, acompafia los siguientes documentos:

1. Impresiones de pagina web www.dpi.cl que consignan la titularidad de los registros y
solicitudesde dichas marcas comerciales.
1. Impresion de carta de Estudio Juridico Ecuatoriano corresponsal que sefiala que con

fecha 08 de Abril del presente se procedié a la presentacion de la solicitud
MOVICENTER en dicho pais.

d) Aplicacion del Articulo 22 Reglamento Nic Chile: Alega que si este articulo se aplica al
caso de un dominio ya asignado, con mayor razén entonces se aplica al caso de existir
un dominio en disputa. Agrega que se trata de un dominio practicamente idéntico a las
marcas comerciales de su mandante, las cuales son marcas famosas y notorias.

e) Marca famosa y notoria: Agrega que las marcas MOVICENTER son reconocidas en el
mercado del automovilismo, y han tenido un “amplio uso” real y efectivo. Agrega que
la fama de sus marcas no solo se vincula al automovilismo, sino que también a aquellas
personas que tienen intereses deportivos o de otra indole que los llevan a participar en
los eventos organizados por la empresa.

f) Daiio efectivo causado: Alega que se deduce de la pagina web movicentro.cl que los
servicios que prestan de “venta e instalacion de alarmas y accesorios para vehiculos”
también son prestados y ofrecidos por su mandante habiendo colision de coberturas,
razon por la cual si se adjudica el dominio a la contraparte, sucedera que los usuarios de
Internet al ingresar al sitio movicentro.cl se encontraran con informacion
correspondiente a un tercero no vinculado a la su mandante. Agrega que hay que tener
presente que los usuarios de Internet frecuentemente cometen errores de tipeo, razén
por la cual errbneamente pueden tipear movicentro.cl tratando de llegar a movicenter.cl,
lo que los haria pensar que se trata de una misma empresa, sobre todo porque el giro es
el mismo.

CONSIDERANDO:

1) Que las disposiciones de la Reglamentacion de Nic Chile en su articulo 14 sefialan que
sera responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las
normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de
terceros.

2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las dos partes posee un
mejor derecho sobre el dominio solicitado movicentro.cl, y si eventualmente una de las
solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por
el otro solicitante.

3) En primer término es necesario establecer que el primer solicitante no posee derechos
marcarios sobre la expresion MOVICENTRO, o al menos no acredité ni alegd ninguno
de dichos derechos en autos. En consecuencia, sus derechos sobre el dominio en disputa
los basa en el hecho de haber estado usando al expresion MOVICENTRO para un
establecimiento comercial ubicado en Chillan, Octava Region. Al respecto el primer
solicitante, en su presentacion de fecha 12 de Octubre de 2005, reconoce en el parrafo
segundo que “El establecimiento comercial Movi-Centro se crea con fines de entregar
ventas e instalaciones en seguridad y audio car”, agregando en el parrafo tercero que



4)

5)

6)

7)

8)

“En busca de darnos a conocer con una nueva identidad, se gestiona el nombre, algo
que fuera identificatorio y relacionado con los automoviles, de ahi nace la palabra
Movi-Centro. Que a mayor abundamiento, el primer solicitante acredita uso de la
expresion MOVI-CENTRO (con guién) y no MOVICENTRO a secas, que son
expresiones diferentes, y que el guidon contribuye a crear una mayor diferencia con
movicentro, sin perjuicio de ser igualmente similares dichas expresiones.

Que al entrar el arbitro en el sito web www.movicentro.cl la primera frase que aparece en
el encabezado del sitio es la frase EL CENTRO DEL AUTOMOVIL junto a fotografias
y logos que reproducen AUTOMOVILES. Sin perjuicio que el primer solicitante pueda
dedicarse en especifico al audio y seguridad, del sitio web desplegado bajo
www.movicentro.cl , por la frase citada y elementos referidos a automoviles en general, no
es posible concluir que el giro del establecimiento de Chillan sea limitado unicamente a
audio y seguridad.

Que a mayor abundamiento, es la mismo primer solicitante quien reconocié haber
optado por la expresion MOVI-CENTRO por ser identificada con el rubro de los
automoviles, y la cual utiliza para ventas e instalaciones de seguridad y audiocar,
productos y rubros protegidos por las marcas MOVICENTER de Inversiones e
Inmobiliaria El Rosal S.A. en clase 12 (autos) y por el Establecimiento Comercial de
compra y venta de productos entre otros, de la clase 12 y clase 09 (dti audio car)

Por el contrario del primer solicitante que no consta cuente con marca comercial alguna
para la expresion MOVICENTRO, el segundo solicitante funda sus alegaciones sobre el
mejor derecho de Inversiones e Inmobiliaria El Rosal S.A.. en numerosos registros
marcarios en Chile, entre las cuales se pueden apreciar las marcas MOVICENTRO
registradas bajo los nimeros 453.103 que distingue productos de la clase 12 y 485.011
que distingue un Establecimiento Comercial de compra y venta en todas las regiones
del pais, para todos los productos incluyendo clases 12 y 09. Por tanto el segundo
soclitante cuenta con cobertura marcaria para un establecimiento comercial en la
Octava Region ( Chillan) y también para los productos relacionados con automoviles en
las clases 12 y 09.

Que el nombre de dominio solicitado es fonéticamente, graficamente vy
conceptualmente idéntico o muy similar a la marca MOVICENTER, que a su vez se ha
acreditado es una marca famosa y notoria. En efecto, ambos signos estan compuestos
por la expresion MOVI. Esto més el complemento CENTER en la marca comercial, y
CENTRO en el nombre de dominio solicitado. Ambas palabras tienen el mismo
significado en inglés y espafiol, y adicionalmente, son grafica y fonéticamente
practicamente iguales, razéon por la cual los consumidores perfectamente pueden
cometer errores de tipeo pudiendo ser llevados a incurrir a errores y engafios en cuanto
a los productos, servicios y procedencia del sitio en cuestion, Que al respecto incluso un
buscador objetivo como Google da cuenta de esta eventual confusion al indicarle al
navegante en Internet que tipea en su navegador www.movicentro.cl Si quizas quiso tipear
movicenter, y que tal situacion consta en el escrito presentado por la primera solicitante.
Que segln la prueba aportada por Inversiones e Inmobiliaria El Rosal S.A. y segtn la
propia experiencia y apreciacion de esta arbitro, las marcas MOVICENTER de la
segunda solicitante han alcanzado un grado de fama y notoriedad, puesto que se trata
de una marca conocida por una parte significativa del mercado, que distingue un
establecimiento comercial de compra y venta de autos y accesorios, y que por tanto le
cabe un estatus que proteja a la marca en cuestion y que permita al piblico consumidor




9)

acceder y ubicar al legitimo titular y usuario de dicha marca. Ademads, en tales
circunstancias parece dificil sostener otra empresa o personas del rubro establecimiento
comercial para automoviles o articulos de automdviles, como seguridad y audio, no
hayan oido hablar ni conocido, el afo 2005, la existencia de la marca y establecimiento
MOVICENTER.

Que de las circunstancias expuestas se esclarece que el segundo solicitante es quien
posee un mejor derecho sobre la expresion MOVICENTRO y que de otorgarsele el
dominio en disputa www.movicentro.cl se vulneraria derechos adquiridos por el segundo
solicitante, tanto por el uso otorgado al sitio web de la referencia, por las similitudes,
por la fama y notoriedad de la marca registrada MOVICENTER vy por el resto de los
argumentos expuesto en autos.

10) SE RESUELVE:

Se acogen los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes vy en

consecuencia se asigna el dominio en disputa MOVICENTRO.CL al segundo

solicitante, INVERSIONES E INMOBILIARIA EL. ROSAL S.A.

11) El material probatorio de la causa se encuentra a disposicion de cada parte para

su retiro, retiro que si no es efectuado dentro de los cinco dias contados desde la
notificacion de la demanda, seran dispuestos segun criterio de la arbitro, pudiendo
incluso ser eliminados.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile bajo firma electronica pudiendo
el arbitro enviar copia por correo electronico a las partes si lo estima pertinente, para fines
informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman la abogada habilitada Sra.
Carla Pacheco Morales RUT: 12.881.482-5 y dofia Rosa Gemita Tramol Vasquez, RUT:
14. 180.375- 1, ambas de mi mismo domicilio.

CARLA PACHECO MORALES

ROSA GEMITA TRAMOL VASQUEZ

Arbitro Arbitrador
GABRIELA PAIVA HANTKE



