Fallo arbitral por dominio “urrutiaabogados.cl”
EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA
-v-
ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.
REP. POR SILVA & CIA.
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 30 de Octubre de 2012
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF16.583, de 06 de Agosto de 2012, 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 “urrutiaabogados.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA,
cuya profesion desconozco, RUT N°© 09.254.266-1, domiciliado en
Agustinas N©°1185, oficina 94, Santiago, Santiago, quien tiene la
calidad de primer solicitante del nombre de dominio
“urrutiaabogados.cl”, el cual pidid6 a su favor el dia 03 de Abril de
2012, a las 01:30:43 horas GMT y ASESORIAS E INVERSIONES
ESTUDIO URRUTIA LTDA, persona juridica dedicada al rubro de de
su denominacion, RUT N° 78.376.310-9, representada por Silva &
Cia., en la persona del Abogado don GONZALO SANCHEZ SERRANO,
ambos domiciliados, para estos efectos, en Hendaya N°60, Piso 4 Las
Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del
mismo nombre de dominio “urrutiaabogados.cl”, el cual pidid6 a su
favor el dia 05 de Abril de 2012, alas 16:32:42 horas GMT.



TERCERO: Que por resolucién de fecha 07 de Agosto de 2012, la
cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptd el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 27 de Agosto de 2012, a las 10.30 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacién referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, seguin consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 5y

6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 27 de Agosto de 2012, tuvo lugar el
comparendo decretado en rebeldia del primer solicitante EUGENIO
DOMINGO URRUTIA ZELADA y con la asistencia de don JOSE
MONTT VASQUEZ, Habilitado en Derecho, quien lo hace por el
segundo solicitante ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO
URRUTIA LTDA., en virtud de patrocinio y delegacién de poder que
el tribunal tuvo presente y por acompafiados los documentos
respectivos. El arbitro procedié a calificar la consignacion decretada
estimandola bastante y acto seguido el tribunal procedié a fijar las
normas de procedimiento a las que se cefira la controversia, todo ello
segun consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 13 de

autos.

SEXTO: Que con fecha 27 de Agosto de 2012, se notificd a las partes
el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en

autos.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante ASESORIAS E
INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA., representada por Silva
& Cia., mediante escrito presentado por el abogado don GONZALO
SANCHEZ SERRANO, con fecha 10 de Septiembre del afio en curso,
solicita la asignacion del nombre de dominio “urrutiaabogados.cl”,
basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se

insertan textualmente de su demanda:



Urrutia & Compainiia fue fundada en 1987 por José Antonio Urrutia Riesco y
desde sus inicios ha desempefiado en el &mbito legal y consultoria. Si bien
en un comienzo el Estudio tuvo un fuerte enfoque en la asesoria legal
relacionada con temas Mineros y de Recursos Naturales, en la actualidad
Urrutia & Cia. presta a sus clientes asesoria en todas las areas del derecho.
El Estudio cuenta con un grupo de profesionales de destacada formacion
académica y amplia experiencia en las diversas areas del derecho, tanto
nacional como internacional. Sus abogados han estudiado y trabajado en
Chile y en el extranjero prestando asesoria legal a importantes
megaproyectos de inversiones. Urrutia & Compafiia mantiene una
importante red de corresponsalias con diversos Estudios de Abogados de
Ameérica, Europa y Asia, lo que le permite otorgar a sus clientes una eficiente
y completa asesoria legal.

Entre los clientes del Estudio encontramos a importantes compafias
mineras, instituciones financieras, compafiias energéticas, agricolas,
industriales y comerciales, compafias de seguros, empresas estatales,
instituciones  educacionales y culturales, embajadas, organismos
internacionales y un amplio espectro de inversionistas nacionales y
extranjeros.

Pues bien, dado el caracter que poseen los productos y servicios
entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su
imagen, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley N°
19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto URRUTIA & CIA
conforme se desprende de los registros de marca comerciales. Asimismo
tiene registrado el dominio urrutia.cl.

Cabe seialar que mi representada detenta dentro de su giro social es la

asesoria legal, bajo ese concepto esta registrada su marca en la clase 42,



prestacion de servicios juridicos. Siendo ella la creadora, usuaria y quien ha
posicionado en Chile el signo URRUTIA & CIA. Ello es un hecho “publico y
notorio” el cual es reconocido por todo el publico nacional de acuerdo a las

pruebas que se adjuntan en otrosi de esta presentacion.

Entre las marcas registradas y los nombres de dominio de mi
representada y el nombre de dominio en disputa existe una igualdad gréfica
y fonética agregandole solo por expresion “ABOGADOS”, dicha palabra
alude directamente al rubro de mi representada, no logrando en el nombre
de dominio de marras una distintividad que lo haga reconocible por si
mismo.

Dicha similitud en el mercado es peligrosa porque, trae como
consecuencia la dilucién marcaria y la confusién en el mercado. Puesto
gue el publico podria hacer una relacion conceptual directa con la fama y
prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

De esta forma, estimamos que ante el hecho de la_igualdad de

conceptos vy anterioridad registral es antecedente suficiente para que el

dominio en cuestidén sea asignado a mi mandante.

Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de
dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de
propiedad industrial y a la fama y prestigio de ASESORIAS E INVERSIONES

ESTUDIO URRUTIA LTDA.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable
otorgamiento a la contraria del dominio en cuestion generara todo tipo de
confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial

de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con



el concepto URRUTIAABOGADOS.CL dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automatica con mi mandante ASESORIAS E

INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 10 de Septiembre de 2012,
notificada con esa misma fecha, se proveyd la demanda de
asignacion de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante
ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA, se
confirié traslado por tres dias al primer solicitante, teniendo por
acompanados los documentos en la forma solicitada y presente el

patrocinio y poder.

NOVENO: Que la parte del primer solicitante EUGENIO DOMINGO
URRUTIA ZELADA, mediante escrito presentado por el abogado
don EUGENIO URRUTIA, con fecha 10 de Septiembre del afio en
curso, solicita la asignacion del nombre de dominio
“urrutiaabogados.cl”, basado en los siguientes fundamentos de hecho

y de derecho, que se insertan textualmente de su demanda:

Esta parte solicito la inscripcién con fecha 3 de abril del afio 2012,
seglin Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL, debiendo aplicarse antiguo aforismo juridico, citado por la contraria “prior
in tempore pnor in iure”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “e/
primero que llega es el dnico servido” por el administrador del sistema de
nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura
una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya
presentado su solicitud de registro, lo que implica el principio rector del

reglamento ya referido, puesto que, quién tiene un interés legitimo en adquirir un



dominio .cl. debe tener la diligencia de solicitar su inscripcion, no siendo este
hecho no menor por que cuando este profesional quiso hacer una pagina web, lo
primero que tuvo en su preocupacion fue inscribir su dominio de manera de
contar un derecho legitimo para hacer uso de él.

Por su parte, la contraria recién vino en solicitar el dominio el 5 de
abril del afio 2012, demostrando respecto de sus intereses una negligencia
inexcusable en atencién al supuesto interés superior de proteger su nombre.
Debido que en su propia presentacion desde el afo 1987 estarian desarrollando
actividades de caracter juridico.-

1. 2.- CUMPLIMIENTO CON LA OBLIGACION DEL PAGO.

Es asi, que esta solicitante pago dentro de plazo segin lo
establecido en el articulo N° 11 del reglamento referido, la tarifa
respectiva.
1.3.- USO LEGITIMO
A mayor abundamiento esta parte no solamente inscribié el dominio sino como
consta en la pagina NIC Chile donde se consuitan las solicitudes en tramite, este
dominio se encuentra asociado a una PAGINA WEB denominada URRUTIA
ABOGADCS.CL, donde :
a) Donde se ofrecen servicios profesionales como abogado.
b) Que cuenta con oficina ubicada en calle agustinas N° 1185 oficina 94
comuna Santiago.
c) Donde el socio fundador es mi persona EUGENIO DOMINGO URRUTIA
ZELADA.

2.- DERECHO A UTILIZAR NOMBRE PROPIO

Mi nombre es EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA, Cl : 9254.266-1, de
nacionaliidad chilena, y de profesiéon abogado. Quiero sefialar que tanto mi
nombre como mi apellido se encuentran dentro de mi patrimonio y mas aun
como lo sefala nuestra legislacion civil es un atributo de mi personalidad
respecio de mi nombre y apellido nadie tiene el derecho a impedir la

utilizacion iegitima de los mismos, a pretexto de haber inscrito una marca



comercial con el apellido URRUTIA, porque impedir el uso legitimo del mismo
constituye un vulneracion a mis derechos civiles y politicos garantizados por
la Constitucién de la Reptblica, como no seria licito respecto de ningun
ﬁombre o apellido que se ocupe legitimamente.

3- EL LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO

Soy abogado de la Universidad Central de Chile y breste juramento ante la
Corte Supiema el 25 de diciembre 2005, este antecedente se puede verificar
en el Portai del Poder Judicial. Por lo que promover mi actividad como mis
servicios profesionales, es una actividad absolutamente legitima y protegida
por la Consiitucion Politica de la Republica.

4- DOMINIO INSCRITO: Quiero hacer presente que actualmente se

encuentra inscrito a mi nombre el dominio URRUTIAYCIA .CL, el cual se
encuentra vigenie a la fecha, por lo que alegar mejor derecho respecto de
este dominio resulta absolutamente improcedente, dentro NIC CHILE.

5- PRIMACIA DEL ESPIRITU DE LA NORMA:

Asi como sefiala la contraria “Por otro lado el articulo 22 si bien esta en el
acapite de la revocacion, sugerimos al Sr. arbitro revisar y rescatar el
espiritu de la norma,” es asi SS la noma de revocacion sefial como causal de
revocacién de Dorminio gue su inscripeion naya sido abusiva o que ella haya sido
de mala fe, agregando que se considerara apusiva cuando “se cumplan las tres
condiciones siguienies”.  * Gue el nombre ael dominio sea idéntico o
engafiosamente simiiar a una marca de producto o de servicio que tiene derecho
el reciamanie o a un iombre por el cual el reclamante es reconocido”, esto no
se produce en este caso puesto que URUTIA ABOGADOS difiere de URRUTIA
& CiA marca respecto de la cual dice tener Dominio.

“3.- Que el asignatario el nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitinios respecto dei nombre de dominio, y

b.- que el numuore de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”.
Respecio de esios Gltimos requisitos tampoco se cumplen puesto que se exigen

que 1o exisian aerechos o intereses iegitimos respecto dei nombre de Dominio,




puesto que mi apellido es URRUTIA y mi profesion es abogado, no existiendo
en la inscripcién y utilizacion mala fe, puesto que solamente se busca el libre
ejercicio y promaocion en mi actividad profesional como abogado.-

Quierc hacer presente, que esta norma exige que estos requisitos se den
copuiativarnente, que de ninguna manera se darian en este caso. Y menos aun,
ning‘una de las circunstancias que evidencian y demuestran la mala fe.

6.- FUNDAMENTO DE APLICACION DE LA NORMA

Si se quiere posponer o desoir el principic “prior in tempore prior in iure”,
deberé exisir por quien goza de este benelicio manifiesta mafa fe, lo que no
ocuire ern este caso, y menos aun si consiaerarmos que estos requisitos deben
darse coepulaiivametite.

7.- ABUSOU DEL DERECHO

Pretender que ia marca URRUTIA & CIA compienda toda actividad profesional
es un apuso manifiesto toda vez que exagerando la explicacion del argumento
no podria uulizarse por ninguna actividad profesional y comercial , toda vez que
la dencriinzeidn URRUTIA & CIA tiene un caracter genérico, que no pueda
aplicar a toda actividad indiscriminadamente .-

8._IMFROCEDENCIA DE DERECHC FREFERENTE DE LA MARCA

URRUTIA & ClA.-

£s absolutainente inproceaente otorgar un derecho preferente a la marca
URRUTIA & CiA en NIC CHILE por lo siguiente:

1.- La maica nio se retiere a una actividaa determinada, puesto que solo sefiala
& Cli y resuite iicito que se apropien de un nombre propio “URRUTIA”

2.~ Cuando solicitan la inscripcién de nombre del dominio, aceptan el
Reglamento de NiC Chile, que uno de sus acapites del numero 7 sefala:
“acepla expresamernte, suscribe y se comnpromete acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie”, asi ias cosas, no resulta licito pretender hacer primar las
nomas de marcas sobre fas normas de Cominio de NIC CHILE, porque al

acep.2i. SuUs Nonnas a renunciado expiesamenie a eiio.



3.- y en el caso de NIC CHILE respecto de URRUTIA Y CIA, ya existe dominio
indubitable e indiscutido respecto a mi derecho sobre ese Dominio NIC CHILE

9.-DISCORDANCIA DEL NOMBRE DE LA SEGUNDA SOLICITANTE CON

EL DOMINIO SOLICITADO

Teniendo presente que la segunda solicitante su nombre es “ASESORIAS E
INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA S.A” no tiene ninguna concordancia y
relacion con el dominio solicitado a diferencia del primer solicitante que es de

apellido URRUTIA y de profesién abogado.-

DECIMO: Que por resolucion de fecha 10 de Septiembre de 2012,
notificada con fecha 11 de Septiembre del ano en curso, se proveyod
la demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte del
primer solicitante EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA, se
confirié traslado por tres dias al segundo solicitante, teniendo por
acompanados los documentos en la forma solicitada y presente el

patrocinio y poder.

UNDECIMO. Que con fecha 25 de Septiembre del afio en curso, se
recibio la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y
pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de

|II

las partes en el nombre “urrutiaabogados.cl” y utilizacién efectiva
que las partes han hecho del nombre “urrutiaabogados”. Esta
resolucion fue notificada a las partes por correo electrénico en la

misma fecha en que se dicto.

DECIMOSEGUNDO: Que por resolucion de fecha 12 de Octubre de
2012, notificada con fecha 16 de Octubre del afo en curso, se
proveyd el escrito presentado por la parte del primer solicitante
EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA, se confirid traslado por



10

tres dias al segundo solicitante, teniendo por acompanados los

documentos en la forma solicitada.

DECIMOTERCERO: Con fecha 22 de Octubre de 2012, el tribunal
omitié el tramite de observaciones a la prueba rendida y proceso en
general, porque durante el término probatorio ninguna de las partes
hizo uso de otros medios probatorios, que los documentos adjuntos a
sus respectivas demandas. Esta resolucién se notificé a las partes por

correo electrénico con esa misma fecha.

DECIMOCUARTO: Que por resolucion de fecha 22 de Octubre de
2012, notificada con esa misma fecha, se proveydé el escrito
presentado por la parte del primer solicitante EUGENIO DOMINGO
URRUTIA ZELADA, resolviendo que esta parte debe estarse a lo

resuelto en los autos en este mismo sentido.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, , vy
ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA., por la
documentacion acompafiada oportunamente a los autos y no
objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado
su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales
mediante su inscripciéon en el Departamento de Propiedad Industrial,
en las que se incluye la expresion “urrutiaabogados”, 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
mismos un mejor derecho al nombre de dominio
“urrutiaabogados.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de

dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST
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SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio
tiene su excepcion en la acreditacién 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 valoracion, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte
de ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA,,
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 invocacién del principio FIRST COME
FIRST SERVED por el primer solicitante, sino que ademas que éste
hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba
convincente, lo que en el hecho no ocurrid, porque se limitd a
formular su demanda, sin que ella fuese acompafada de documentos
justificativos de su pretensién y cuando presentd mas adelante
ciertos documentos que rolan en los autos, éstos por su naturaleza y
contenido, en medida alguna, llegaron a formar en este arbitro
amigable componedor, la conviccion que tuvieses mejor derecho

sobre el nombre de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio

|Il

“urrutiaabogados.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede
verse afectada por la confusion y por la dilucion marcaria, toda vez
que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto
en funcion de la marca Urrutia , que identifica las marcas registradas

con la expresion Urrutia & Cia., puede entenderse que el dominio
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“urrutiaabogados.cl”, forma parte de las de marcas "URRUTIA & CIA.”
e inducir a creer que existe union entre el dominio asi configurado y
las marcas del segundo solicitante.

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 asigna el nombre de dominio “urrutiaabogados.cl”
al segundo solicitante, esto es, ASESORIAS E INVERSIONES
ESTUDIO URRUTIA LTDA., RUT N° 78.376.310-9, persona juridica
dedicada al rubro su denominacién social, domiciliada para estos

efectos en Hendaya N° 60 Piso 4, Las Condes Santiago.
SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante.

Notifiquese por correo certificado a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile en la forma habitual; firmese la presente resoluciéon por el
Arbitro y dos testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez

vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez

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



