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Fallo arbitral por dominio “satelco.c
SATELCO LIMITADA (WALDO JUAN SALVADOR BELTRAN)
-v-
SATEL TELECOMUNICACIONES S.A. REP (SILVA Y CIA)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 28 de OCTUBRE de 2010
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF12.555, de 19 de JULIO de 2010, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de

dominio “satelco.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto SATELCO LIMITADA (WALDO JUAN
SALVADOR BELTRAN), particular, cuya profesion desconozco, RUT N©
09.205.395-4, domiciliado en Pasaje Anteco 4124 Villa Lascar N© 2
Antofagasta, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de
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dominio “satelco.cl”, el cual pidié a su favor el dia 05 de Marzo de 2010,
a las 20:42:39 horas GMT y SATEL TELECOMUNICACIONES, S.A.,
persona juridica dedicada al rubro de telecomunicaciones, RUT N©
96.553.830-5, representada por Silva y Cia, en la persona de la
abogada dofia Maria José Arancibia Obrador, ambos domiciliados, para
estos efectos, Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, quien tiene

la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio



“satelco.cl”, el cual pidié a su favor el dia 31 de Marzo de 2010, a las
22:04:31 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 20 de Julio de 2010, la cual rola
a fojas 8 de autos, el suscrito aceptd 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 09 de
Agosto de 2010, a las 9.00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacidon referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 5 y 6 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 09 e Agosto, tuvo lugar el comparendo decretado
en rebeldia del primer solicitante SATELCO LIMITADA (WALDO JUAN
SALVADOR BELTRAN) y con la asistencia de dofia Maria José Arancibia
Obrador, Abogada, del estudio juridico Silva y Compafiia, quien
comparece en representacion de SATEL TELECOMUNICACIONES S.A., en
virtud de patrocinio y delegacion de poder que el tribunal tuvo presente
y por acompafiados los documentos respectivos. El arbitro procedid la
consignaciéon decretada estimandola bastante y acto seguido el tribunal
procedié a fijar las normas de procedimiento a las que se cefiira la
controversia, todo ello segun consta del acta levantada al efecto y que

rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que con fecha 9 de Agosto de 2010, se notificd a las partes el

comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.



SEPTIMO: Que la parte del segundo  solicitante  SATEL
TELECOMUNICACIONES S.A., representada por Silva y Cia, mediante
escrito presentado por el abogado don Jaime Silva Barros, solicita la

III

asignacion del nombre de dominio “satelco.cl”, basado en los siguientes

fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos sefiala que SATELCO LIMITADA (WALDO JUAN
SALVADOR BELTRAN), solicité el nombre de dominio en conflicto y que
lo propio hizo SATEL TELECOMUNICACIONES S.A. y que, al no prosperar

la mediacion realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sefala en primer término, la
asignacion de los nombres de dominio esta orientada por la idea basica
de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que demuestre tener
mejor un derecho y que es justamente esta coordenada la que permite

dilucidar el conflicto materia de este arbitraje.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia de
este arbitraje sea resuelto mas alla de la simple aplicacién del principio
FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una

profunda injusticia.

Agrega este segundo solicitante que SATEL TELECOMUNICACIONES
S.A., es una empresa filial de Empresa Nacional de Telecomunicaciones
S.A. ENTEL S.A., de reconocida fama a nivel nacional, en el rubro las
telecomunicaciones, que atiende a lo largo de todo el pais, mediante
concesiones que le han sido otorgadas. Habida consideracion de lo
sefalado precedentemente, SATEL TELECOMUNICACIONES S.A., se ha
preocupado de resguardar su imagen y ha protegido su capital
intelectual, mediante el registro de las marcas comerciales de acuerdo
con la Ley N© 19.039, tanto denominativas como mixtas, en variadas

clases, todas las cuales incluyen la expresiéon SATEL, como ocurre en el



caso de la marca SATEL como establecimiento comercial para las
regiones I, II. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIII de Chile.

Asimismo, sefala el segundo solicitante, que el nombre de dominio
solicitado incluye en forma principal, esencial y sustantiva la marca
SATEL de su cliente. Argumenta ademas, el segundo solicitante, que su
marca comercial puede verse afectada por la confusidon y ser objeto de
dilusion marcaria, porque la parte contraria habria incurrido en esa
conducta, al concebir el nombre de dominio en conflicto en funcién de la
marca comercial SATEL, que identifica unas marcas comerciales que
identifican a su mandante en el mercado y a sus productos,
vulnerandose abiertamente un derecho sobre esta expresién que es
anterior a cualquier registro que pueda alegar el primer solicitante. A
mayor abundamiento indica que el hecho de incluir el término SATEL,
llevaria al consumidor a una mayor confusion al creer que existe una
unién con las marcas SATEL induciria al publico a hacer una relacién
conceptual directa con la fama y prestigio de su representada, que tanto

tiempo y dinero le ha costado obtener.

Invoca asimismo los articulo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile, en
cuanto a qué es de responsabilidad 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 y, en tanto que es causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién sea abusiva

0 que ella se haya realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés
legitimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria y
posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que
configuran “un mejor derecho” para optar a la atribucion del dominio en

conflicto.



OCTAVO: Que por resolucion de fecha 23 de Agosto de 2010, notificada
con fecha 24 del mismo mes y afio, se tuvo por presentada demanda de
asignacion de nombre de dominio por la parte de SATEL
TELECOMUNICACIONES S.A., y se confirid traslado al primer solicitante,
habiéndose notificado por correo electrénico con fecha 24 de Agosto de
2010.

NOVENO: Que con fecha 24 de Agosto de 2010, el primer solicitante
representado por la procuradora MARIELA DE LOURDES RUIZ SALAZAR,
presentd demanda por asignacion del dominio en conflicto y contesté la
demanda del segundo solicitante, sobre la base de las siguientes
argumentaciones: que su representada solicité el nombre de dominio
con el objetivo de que los visitantes de Internet pudieran acceder
facilmente a la pagina Web de su negocio al ingresar la palabra satelco.
Agrega que don Waldo Salvador Beltrdn actia como socio de la
empresa “Satelco Limitada, junto con dofia Patricia Miranda Cabello y
por lo tanto su cliente se desenvuelve como la cara visible de una
empresa especializada en el las areas de las Telecomunicaciones vy
Computacién. Sefiala también que para ejercer dicha actividad su
representado constituyd una sociedad de responsabilidad limitada, cuya
razon social es “SATELCO LIMITADA”, con fecha 20 de Octubre de 2004,
en la cual se ha desempefiado rigurosamente realizando las funciones
propias de las areas ya descritas, logrando afianzarse en su rubro, que
lo ha hecho consolidarse entre sus clientes como una empresa seria y
eficiente., que realiza su gestion en forma integra y eficaz.. Con los fines

III

indicados solicitaron el nhombre de dominio “satelco.cl” para apoyar su
empresa y expandirse en su rubro o para captar la atencién de futuros
clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con sus
servicios y que su intencion no ha sido confundir a los clientes. Sostiene

que por ser el primer solicitante el dominio en litigio tiene interés



legitimo en el uso de este nombre de dominio y que lo ha solicitado con
justo motivo y de buena fe. En el plano de los argumento de derecho, el
primer solicitante se limita a citar textualmente fallos de otros casos de
arbitraje resueltos por los jueces arbitros Guillermo Carey y Alejandra
Moya Bruzzone, que estimo del caso no reproducir en este fallo. Termina
solicitando que se le asigne al dominio en litigio a su representado, en
meérito de los argumentos ya referidos. La prueba documental del primer
solicitante consistié en los documentos de constitucion y legalizacion de
la sociedad de responsabilidad limitada Satelco Limitada, las escrituras
de modificacidn posteriores y sus respectivas legalizaciones; copia del
Rol Unico Tributario de esta sociedad, facturas emitidas por ella misma,
ordenes de compra de Aguas Antofagasta y otras sociedades e impresos

obtenidos de Internet, todos los cuales rolan en los autos.

DECIMO: De esta demanda y su proveido se confiridé traslado por tres
dias al segundo solicitante, se notific6 a las partes por correo
electrénico, habiéndose evacuado dicho traslado, reiterando los
argumentos formulados por esta parte en su demanda. Esta segunda
parte solicitante presentd también escritos de téngase presente los que
fueron oportunamente proveidos y notificadas las resoluciones a las

partes.

UNDECIMO: Con fecha 8 de Septiembre de 2010, 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 “satelco.cl” y utilizacidn efectiva que las partes han hecho del
nombre “satelco”. Esta resolucion fue notificada a las partes por correo

electronico en la misma fecha en que se dicté.



DECIMOSEGUNDO: La segunda parte solicitante presentd junto con su
demanda por la asignacion del nombre de dominio materia de este
arbitraje, los documentos en los cuales funda su pretensién, los que no

fueron objetados en tiempo ni forma.

DECIMOTERCERO. Que con fecha 22 de Octubre del presente afo se
dictd la resolucién que fija el plazo de cinco dias para hacer
observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta
resolucidon se notificé a las partes por correo electrénico con es misma

fecha.

DECIMO CUARTO. La parte del segundo solicitante con fecha 27 de
Octubre den curso presentd escrito sobre observaciones a la prueba
rendida, destacando la pertinencia de su prueba y demostrando la que
prueba del primer solicitante no es la apropiada para acreditar los
puntos fijados por el Tribunal. El arbitro tuvo presente las observaciones
y su resolucion de notificé con esa misma fecha a las partes por correo

electrdnico.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, SATEL
TELECOMUNICACIONES S.A. y por la documentacién acompanada
oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de
una empresa del rubro de las telecomunicaciones que ha capitalizado su
trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su
inscripcion en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se
incluye la expresion “SATEL”, como se detalla en el acapite séptimo de

las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si

los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por si
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mismos un mejor derecho al nombre de dominio “satelco.c



TERCERO: Que si bien en materia de registros de hombres de dominio
se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su
excepcidon en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del
este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales
ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas
estas, resultan equivalentes en su valoracién, de modo tal que el Unico
modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicacién no de una
regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”. En el caso sub lite la parte de SATEL TELECOMUNICACIONES
S.A., presentd prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor
derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestion.
CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para
este sentenciador no sélo la invocacion del principio FIRST COME FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere acreditado su
mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no
ocurrio, porque se I|limitd a acompanar escrituras publicas de
constitucion de modificaciéon una sociedad cuya razén social es “satelco
limitada”, facturas emitidas por ella misma con esa razén social,
algunas ordenes de compra donde se empleaba también esta
denominacién social y documentos extraidos de Internet, todos los
cuales no logran formar, en este sentenciador, la conviccion de que el
dicho primer solicitante, tiene mejor derecho al hombre de dominio en
litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
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“satelco.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la
marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por
la confusidn y por la dilucion marcaria, toda vez que al concebir el

primer solicitante nombre de dominio en conflicto en funcién de la



marca SATEL, que identifica las marcas registradas con la expresion
SASTEL, puede entenderse que el dominio “satelco.cl”, forma parte de
las de marcas “SATEL” e inducir a creer que existe union entre el
dominio asi configurado y las marcas SATEL.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de
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dominio “satelco.cl” corresponderia al segundo solicitante, no perjudica,
en absoluto, al primer solicitante, quien como socio de la sociedad
Satelco Limitada, puede desarrollar sus actividades sin que necesite
vincularse con el dominio materia de este conflicto. Ademas, no debe
confundirse las actividades de una sociedad, persona juridica distinta de
los socios individualmente considerados, con las actividades particulares
de uno de sus socios, como se intentd plantear en la demanda del
primer solicitante.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el hombre de dominio “satelco.cl” al segundo
solicitante, esto es, SATEL TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N©°
96.553.830-5, persona juridica dedicada al rubro de su denominacion,
domiciliada para estos efectos en Hendaya N© 60 Piso 4, Las Condes

Santiago.



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

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por correo electronico 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
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5
Testigo Testigo
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