Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio santiagopark.cl

Santiago, a 31 de mayo de 2006.
Vistos:

Primero: Que por oficio OF05187 de 1° de Septiembre de 2005, el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto trabado por

la inscripcion del nombre de dominio santiagopark.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto,
representando a Renzo Perocarpi (ISN Inmobiliaria Limitada) dofia Margarita Hernandez,
domiciliada en Vicufia Mackenna 973, Refiaca, Vifia del Mar, quien tiene la calidad de
primer solicitante del nombre de dominio santiagopark.cl, el cual pidi6 a su favor el dia 14
de junio de 2005 a las 14:44:56 GMT e Inversiones Lyon Plaza S.A., representada por
dona Johanna Calder6n, ambos domiciliados en calle Hendaya N° 60, piso 4°, Las Condes,
quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio santiagopark.cl,

el cual pidiod a su favor el dia 23 de junio de 2005 a las 14:40:27 GMT.

Tercero: Que por resolucion de fecha 06 de septiembre de 2005, la cual rola a fojas 4 de
autos, el suscrito aceptd el cargo y jurdé desempenarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para

el dia 13 de septiembre de 2005 a las 9:30 horas.

Cuarto: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas por
carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 07 de septiembre de 2005, segin

consta de los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 5 de autos.

Quinto: Que el dia 13 de septiembre de 2005, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don José Montt Vasquez, en representacion de la segunda
solicitante, Inversiones Lyon Plaza S.A. y en rebeldia de la primera solicitante, procediendo
el Tribunal a 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 11 de autos.



Sexto: Que por correo electronico fechado 20 de septiembre de 2005, a las 6:24 p.m.,
rolante a fojas 13, comparecid al proceso don Andrés A. Aguayo D., en representacion del
primer solicitante ISN Inmobiliaria Ltda., quien procedié a informar direccion electronica
para efecto de las notificaciones de lo obrado. Por resolucion de 21 de septiembre de 2005,
rolante a fojas 13, el tribunal tuvo presente la direccion electronica informada y dispuso la
acreditacion de la personeria del compareciente, asi como la presentacion en lo sucesivo de
los escritos por la parte en la forma prevista en los articulos 30 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil. En la misma resoluciéon se procedi6 a notificar a las partes las

resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 11.

Séptimo: Que por escrito de fecha 09 de noviembre 2005, el cual rola a fojas 14 de autos, la
parte de Inversiones Lyon Plaza S.A., demandd el mejor derecho al nombre de dominio
santiagopark.cl, invocando lo siguiente: Que Inversiones Lyon Plaza S.A., es el creador,
usuario y quien ha posicionado en Chile el signo Santiago Park para una variada gama de
servicios especialmente en servicios de hoteles, moteles, residenciales y alojamiento de
personas en general, agencia de viaje con reserva de hospedaje, etc. Que es tal el
posicionamiento que la parte ha realizado sobre el signo Santiago Park, que sin lugar a
dudas reviste el caracter de famoso y notorio, sobre todo si se considera que el giro de la
parte le da un mayor posicionamiento en el mercado. Que precisamente por las razones
expuestas, la parte 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, los que incluyen el concepto Santiago Park. Que toda empresa
tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar los recursos legales que proporcionan
los ordenamientos juridicos para evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen
comercial, cual es la confusion y la dilucion marcarias, la cual se traduce en que los
consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado
producto o servicio. En este caso, aduce que el primer solicitante ha incurrido precisamente
en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en funcion de la parte. Alega
la injusticia de esta situacion, en que un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro,
asi como la lesion al desarrollo econdmico y a principios econémicos y juridicos que esta
situacion ocasiona. Agrega que el concepto Santiago Park se identifica inequivocamente

con la parte, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como



para que el dominio en cuestion le sea asignado. Invoca el articulo 14 del reglamento de
Nic Chile, el cual senala: “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”. Invoca también el articulo 22, haciendo la salvedad de
que éste se encuentra en el acépite de la revocacion, en cuanto al espiritu de la norma. En
mérito de todo lo anterior, estima que la demandada no posee un derecho equivalente al
suyo, y que buena fe, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial,
trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son todos elementos que la
perfilan como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion. En
consideracion a todo lo anterior, y luego de efectuar también un andlisis juridico, logico y
economico del principio “First come, first served”, solicita le sea asignado el nombre de

dominio en definitiva.

Octavo: Que por resolucion de fecha 10 de marzo de 2006, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 43 de autos, el tribunal confiri6 traslado de la demanda, el

cual fue evacuado en rebeldia.

Noveno: Que por resolucion de fecha 24 de marzo de 2006, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 44 de autos, el tribunal recibio la causa a prueba, fijando
los siguientes puntos de prueba: 1) Derechos e intereses de las partes en la denominacion
santiagopark o en sus componentes. 2) Utilizacion efectiva que las partes efectian o han

efectuado de la denominacion santiagopark o de sus componentes.
Décimo: Que, durante el curso del juicio, se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte de Inversiones Lyon Plaza S.A. la documental constituida por los siguientes
documentos: copia del homepage del sitio web del Hotel Santiago Plaza (fojas 46 a 49), y

reporte de 80 registros marcarios a su nombre, entre los cuales se encuentran los nimeros



560225 y 560226 para la marca “Santiago Park Plaza” y 621020 para la marca SPP
Santiago Park Plaza (fojas 50 a 67).

Por la parte de Renzo Perocarpi (ISN Inmobiliaria Limitada) no se rindieron pruebas.

Undécimo: Que por resolucion de fecha 26 de abril de 2006, notificada a las partes con esa

misma fecha, la cual rola a fojas 69 de autos, el tribunal cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompafiados en tiempo y forma los documentos referidos en el acapite
décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de
observacion o reservas, razon por la cual se los tiene por reconocidos.

Segundo: El objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor
derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la
posicion de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.

Tercero: La parte de Renzo Perocarpi (ISN Inmobiliaria Limitada) tiene la calidad de
primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara con la
presuncion de mejor derecho a su favor conocida como principio “first come, first served”,
la cual, sin embargo, no es una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba contraria.
Cuarto: La parte de Inversiones Lyon Plaza S.A., en tanto, ha demostrado los siguientes
puntos de derecho e interés respecto del nombre de dominio en disputa, y de utilizacion
efectiva del mismo, los cuales son consistentes con el auto de prueba de fojas 44: 1.- Ser
titular de las marcas Santiago Park Plaza, concedidas el dia 31 de enero de 2000 (fojas 63)
y SPP Santiago Park Plaza, concedida el dia 4 de febrero de 2002 (fojas 64); 2.- tener en
funcionamiento el hotel Santiago Park Plaza, situado en avenida Ricardo Lyon 207,
comuna de Providencia, Santiago, el que goza, conocido por su nombre, de fama y
notoriedad.

Quinto: Continuando con el andlisis de la prueba rendida, el Tribunal advierte que las
marcas Santiago Park Plaza y SPP Santiago Park Plaza son anteriores en mas de 5 afos y

de 3 afios, respectivamente, a la solicitud de nombre de dominio formulada por el



demandado, y si bien tales marcas y el nombre del hotel no son exactamente coincidentes
con la denominacion en disputa, en cuanto lo exceden en la palabra “plaza”, no cabe a este
arbitro la menor duda de que el nombre de dominio recoge las palabras mds significativas
de la marca, y que son efectivos los riesgos de dilucion y confusién marcaria que apunta la
demandante.

Sexto: En consideracion a todo lo antes expuesto, el Tribunal estima que la parte
demandante de Inversiones Lyon Plaza S.A. acredit6 tener mejor derecho al nombre de
dominio en disputa, y una utilizacién efectiva del mismo -extremos de prueba que fueron
puestos a disposicion de ambas partes en el auto de fojas 44- los que sobrepasan a la
presuncion de mejor derecho que favorece al demandado, razon por la cual el Tribunal daré
lugar a la demanda, en los términos que se expresaran en la parte resolutiva de la sentencia.
Séptimo: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de
competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo,
invoca ademas los articulos 10, 12 y 14 del Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio.CL de NIC Chile y la restante Legislacion vigente sobre
la materia, la cual se constituye primeramente por la norma del articulo 19 niimero 25
inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado, que garantiza a todas las personas la
propiedad industrial sobre las patentes de invencidon, marcas comerciales, modelos,
procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la Ley.
Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del articulo 14 del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo
solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos validamente adquiridos por
terceros con anterioridad. Esta disposicion es consistente con la norma del articulo 10 del
mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de
dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del

término de 30 dias contados desde la primera solicitud.

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 acoge la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio
santiagopark.cl a la segunda solicitante, Inversiones Lyon Plaza S.A.

Segundo: Que cada parte soportara sus costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resoluciéon por el Arbitro y por un Notario
Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de
actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electronico para fines

informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofia Lidia Pamela Laprida
Vidal, C.I. 12.492.433-2



