Fallo arbitral por dominio “porto-madero.cl”

SOCIEDAD PUERTO MADERO LIMITADA

EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 14 de Enero de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF07724 de 10 de Julio de 2007, el cual rola a
fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacibn como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio

porto-madero.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto don SOCIEDAD PUERTO MADERO

LIMITADA, por si misma, domiciliada en Bajo Molle Kilbmetro. 10,



Manzana K, Lote N° 1, de la cuidad y comuna de Iquique, quien tiene la
calidad de primer solicitante del nombre de dominio “porto-madero.cl”,
el cual pidi6 a su favor el dia 26 de Abril de 2007, a las 16:14:43 horas
GMT y EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A., representada por
dofia Johanna Calder6én de Silva y Compafia, 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
“porto-madero.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 25 de Mayo de 2007, a
las 16:42:07 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 20 de Julio de 2007, la cual rola
a fojas 4 de autos, el suscrito acepté el cargo y juré desempefarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 30 de
Julio de 2007, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolucién 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 30 de Julio de 2007, tuvo lugar el comparendo
decretado con la asistencia del segundo solicitante del nombre de
dominio “porto-madero.cl”, don Rodrigo Urrutia Ledn, en representacion
de EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A., y en rebeldia del
primer solicitante SOCIEDAD PUERTO MADERO LIMITADA,
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 cefiiria la
controversia, todo ello segun consta del acta levantada al efecto y que

rola a fojas 8 de autos.



SEXTO: Que por resoluciéon de fecha 30 de Julio de 2007, se notificé a

las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 24, la parte de EMPRESA
PERIODISTICA LA NACION S.A., solicité la asignacion del nombre de

dominio “porto-madero.cl” a su favor aduciendo las siguientes razones:

?? Que no es dable aplicar el principio “first come, first served”,
debido a que el mandante posee mejor derecho sobre el

nombre de dominio en cuestion;

?? Que el mandante posee marcas registradas a su nombre, en

calidad de titular de derechos de propiedad industrial:

?? Gréfica puerto madero, registro numero 727.496,

clase 41;

?? Gréfica puerto madero, registro numero 727.495,

clase 40;

?? Gréfica puerto madero, registro numero 727.494,

clase 16;

?? Puerto Madero Impresiones, registro nimero 727.463,

clase 41;

?? Puerto Madero Impresiones, registro numero 727.464,

clase 40;

?? Puerto Madero Impresiones, registro numero 727.465,

clase 16;

?? Puerto Madero Impresos, registro numero 727.537,

clase 16;

?? Puerto Madero Impresos, registro numero 710.538,

clase 40;



?? Puerto Madero Impresos, registro numero 727.539,

clase 41;

?? Que, asimismo, es titular de los siguientes nombres de

dominio:
?? Graficapuertomadero.cl
?? Graficapuertomadero.com
?? Gréaficapuertomadero.cl
?? Graficapuertomadero.com
?? Portomadero.cl
?? Puertomaderoimpresores.cl
?? Puertomaderoimpresores.com
?? Puertomaderoimpresos.cl
?? Puertomaderoimpresos.com

?? Que el dominio en disputa y los registrados por la mandante,
en especial el dominio portomadero.cl, se deduce que
contiene en forma fonética, semantica grafica y/o conceptual

el nombre de dominios de autos.

?? Que por los anterior, se cita el articulo 14 del Reglamento de
NIC Chile, el cual sefala: “ Sera de responsabilidad exclusiva
del solicitante que su inscripcibn 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, asimismo, existe dilucion de la marca, en cuanto a que
si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una

expresion idéntica a las marcas y dominios de la mandante,



que identifigue ademas determinados servicios que se
encuentran intimamente ligados a los servicios de la
mandante, indudablemente empezara un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados. Esta situacion ademas de ser injusta resultaria
contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de
propiedad que el mandante tiene sus signos y respecto de

los cuales posee proteccion legal y constitucional.

?? Que se acompafan los siguientes documentos, con citacion

de la contraria, que rolan de fojas 46 a 69 de autos:

o Impresion de certificados emitidos por el sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial de las marcas
comerciales indicadas en lo principal del escrito de

demanda;

o Impresiones de certificados emitidos por el sitio web
de NIC Chile en que consta ser titular el mandante de

los nombres de dominios indicados;

o Certificado emitidos por el sitio web
Networksolutions.com en que consta ser titular el

mandante de los nombres de dominios indicados.

OCTAVO: Que por resoluciéon de fecha 10 de Agosto de 2007, notificada
con la misma fecha, la cual rola a fojas 70 de autos, se tuvo por
presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte
de EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A., y se confiri6 traslado al
primer solicitante, SOCIEDAD PUERTO MADERO LIMITADA, el cual fue

evacuado en rebeldia.



NOVENO: Que con fecha 05 de Septiembre de 2007, mediante
resolucion 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 “porto-madero.cl” y “utilizaciéon efectiva que las

partes han hecho del nombre “porto-madero”.

DECIMO: Que durante el término probatorio el segundo solicitante
reiter6 los documentos acompafados en la demanda y agregdé0 los
siguientes, los cuales fueron acompafiados con citacién de la contraria y

rolan de fojas 80 a 89;
?? Tarjetas de Presentacion Puerto Madero;
?? Papeleria Puerto Madero;
?? Home Page de puerto madero;
?? Carpeta Puerto Madero;
?? Resultado de busqueda de Grafica puerto madero en amarillas.cl;

?? Impresion sitio NiC Chile que acredita que el mandante es titular

del nombre de dominio portomadero.cl.

UNDECIMO: Que el primer solicitante no ofrecié ni rindié prueba

alguna.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido que posee y es titular de las marcas inscritas: Gréafica puerto
madero, registro numero 727.496, clase 41; Grafica puerto madero,
registro numero 727.495, clase 40; Gréafica puerto madero, registro
namero 727.494, clase 16; Puerto Madero Impresiones, registro niumero

727.463, clase 41; Puerto Madero Impresiones, registro numero



727.464, clase 40; Puerto Madero Impresiones, registro numero
727.465, clase 16; Puerto Madero Impresos, registro numero 727.537,
clase 16; Puerto Madero Impresos, registro numero 710.538, clase 40;
Puerto Madero Impresos, registro numero 727.539, clase 41; permiten
considerar razonablemente que la segunda solicitante, Empresa
Periodistica La Nacion S.A., tiene derechos marcarios a su favor sobre el

nombre “puerto madero”.

SEGUNDO: Que, asimismo es titular de los dominios:
Graficapuertomadero.cl, Graficapuertomadero.cl, Portomadero.cl;

Puertomaderoimpresores.cl y Puertomaderoimpresos.d.

TERCERO: Que, si bien es cierto que recibida la causa a prueba, las
partes rindieron escasa probanza adicional sobre sus derechos y/o
interés sobre el nombre “porto-madero.cl”, no es menos cierto que el
segundo solicitante acreditd sus derechos y su interés sobre la
utilizacion efectiva que ha hecho acerca del aludido dominio y, por el
contrario, y el primer solicitante, SOCIEDAD PUERTO MADERO

LIMITADA, no ofrecid ni rindié dichas pruebas durante el arbitraje.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante, no ha acreditado tener mejor derecho a su
favor sobre el nombre “porto-madero.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 “porto-
madero” constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de

dominio “porto-madero.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 cabria dilucién si el
nombre de dominio “porto-madero.cl” se asigna al primer solicitante vy,
ademas, porque el segundo solicitante tiene un interés legitimo sobre el

nombre pues posee inscripcion actual con el dominio “portomadero.cl”.

SEPTIMO: Adicionalmente, le parece a este sentenciador que la
inscripcion del nombre de dominio “porto-madero.cl” por parte del
primer solicitante constituye una amenaza a los derechos del segundo
solicitante sobre dicho nombre, adn 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 ‘le mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigha el nombre de dominio "porto-madero.cl” al

segundo solicitante, esto es, EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por tener

motivos plausibles para litigar.



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



