FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
< afpcapital.cl>
- Rol 8390 —

Santiago, 27 mayo de 2008

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 08390 de fecha 7 de diciembre de 2007, el Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la
designacién como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre
de dominio <afpcapital.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado,
y juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y 5.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio son parte en esta causa como primer
Solicitante | N G S. A., Rut: 87. 908. 100-9, Contacto Administrativo: MAX F. VILLASECA
M., Monsefor Sétero Sanz #61, Providencia, Santiago y como segundo solicitante
Ediciones e Impresos S.A. representados por Silva & Cia., RUT: 78.744.620-5, Contacto
Administrativo: JHONNA CALDERON, Direccién Postal: Hendaya N° 60, Piso 4 Las
Condes, Santiago

CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 11 de diciembre de 2007, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se citdé a las partes a una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento, para el dia viernes 21 de diciembre de 2007, a las 15:10 horas
en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asisti6 Oscar Rodriguez, como agente oficioso del
primer solicitante, y don Rodrigo Ledn en representacion del segundo solicitante y el
sefior Juez Arbitro, no hubo conciliaciéon, acordandose las Bases del Procedimiento
Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 19, con fecha 28 diciembre del presente afio, don Max
F. Villaseca Molina, en representacion del primer solicitante, ratific6 la comparecencia de
don Oscar Rodriguez Baeza, quien acudi6 a la audiencia de 21 de diciembre de 2007, en
calidad de agente oficioso.

SEPTIMO: Que, a fojas 24, con fecha 9 de enero de 2008, se declaré abierto el periodo
de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia
martes 22 de enero de 2008.

OCTAVO: Que, a fojas 25, con fecha 8 de enero de 2008, don Juan Pablo Silva Dorado,
en representacion del segundo solicitante, presenté un escrito de solicitud del nombre de
dominio <afpcapital.cl>, con los argumentos que pueden resumirse en:

Como fundamentos de hecho sefiala lo siguiente:

a. Que la parte contraria solicitd el nombre de dominio afpcapital.cl y que posteriormente,
y dentro del plazo legal de acuerdo al articulo del 10 del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Ediciones e Impresos S.A.,
solicité el mismo nombre de dominio CL.

b. Que luego de no prosperar la mediaciéon contemplada en los articulos 1y 2 del Anexo 1
relativo al Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje, se procedi6 a la designacién del arbitro
respetivo por NIC CHILE.



c. Que luego de no llegarse a un acuerdo, se dictaron las normas de procedimiento para
el presente arbitraje.

Como fundamentos de derecho sefiala lo siguiente:

d. Que en cuanto a los criterios aplicables a la asignacién de nombres de dominio, el
representante del segundo solicitante fundamenta, que este caso debe ser evaluado mas
alla del principio “First Come First Served”, pues en muchas ocasiones involucra una
profunda injusticia y da mala sefal a los actores econémicos, y que mas hien debe ser
observado a la luz de los principios generales del derecho econémico, como es el caso de
que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la produccion de un bien o servicio que
beneficia a la comunidad deben ser amparados.

e. Que la marca CAPITAL corresponde a lo que en doctrina se denomina marca famosa y
notoria, notoriedad que deriva de su amplisima divulgacion y del prestigio que ha
construido en funcién de la veracidad y oportunidad de la informacién que aporta sobre
los procesos econdémicos y los mercados de capitales, todo lo que se traduciria en que
Ediciones e Impresos S.A., ha registrado numerosas marcas en el departamento de
propiedad industrial, con el fin de proteger sus activos marcarios. Que de la gran cantidad
de registros marcarios, uso profuso de la marca, y reconocimiento a nivel nacional,
llevaria a desprender que Ediciones e Impresos S.A., tiene un legitimo interés sobre el
nombre de dominio en disputa.

f. Que, el articulo 14 articulo del reglamento NIC CHILE, sefiala que: “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”. Por otro lado el
articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE expresa entre otras cosas: "Sera causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya
sido realizada de mala fe. La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva
cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico 0 engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el
cual el reclamante es reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea
taxativa, servird para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio
objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
propésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del
nombre de dominio al reclamante 0 a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente,
siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta
pauta de conducta.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o
afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con
fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web 0 a cualquier otro lugar en linea,
creando confusion con la marca del reclamante”.



g. Que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresién idéntica a
las marcas y dominios del segundo solicitante, como eventualmente podria ocurrir, que
identifique ademas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados a los
servicios de Ediciones e Impresos S.A., y que no correspondan a ella, indudablemente
comenzara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los
signos registrados por Ediciones e Impresos S.A., sefiala también que esta situacion
ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de
propiedad que el segundo solicitante, tiene sobre sus signos y respecto de los cuales
posee proteccion de rango legal constitucional.

h. Que el punto central de la argumentacion es que la identidad comercial por ley y por
sentido comun sélo debe ser administrado por ella misma, resultando impensable que se
genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblematicas
de otras empresas u organizaciones.

i. Que la buena fe, el legitimo interés, las marcas comerciales, presencia comercial,
trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, perfilan un mejor derecho de
Ediciones e Impresos S.A., para optar al nombre de dominio.

j- Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafid los siguientes
documentos:

1. Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personaria para actuar en autos
y de su calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesion.

2. Informe de las marcas comerciales de la representada las que incluyen la expresion
capital.

NOVENO: Que, a fojas 75, con fecha 10 de marzo de 2008, este tribunal tiene por
presentado el escrito de Juan Pablo Silva Dorado, en representacion del segundo
solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

DECIMO: Que a fojas 76, con fecha 21 de enero de 2008, Max Federico Villaseca Molina,
en representacién del primer solicitante, interpone demanda de asignacion de nombre de
dominio, argumentando lo siguiente.

a. Que los nombres de dominio son unicos y, que como tales, s6lo pueden ser otorgados
a un unico prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a
diversos titulares en tanto se refieren a clases distintas del Clasificador Marcario
Internacional, lo que es la raiz de la discusion de este juicio.

b. Que la doctrina ha sefialado dos principios fundamentales para solucionar estos
conflictos, First Come First Served: consistente en asignar el dominio al primero que lo
solicita, sefialando que este principio resulta valido cuando clara y manifiestamente ha
existido una diferencia de oportunidad y época de la presentacion de la solicitud entre dos
partes que estan con igualdad de condiciones, y cuando no concurren otros elementos
tales como preexistencia de marca, vulneracion de garantias fundamentales, mala fe de
uno de los solicitantes etc. Y el principio de Mejores Derechos, que implica acreditar la
buena fe del solicitante por tener registrados marcas comerciales, inversion publicitaria,
dominios semejantes, contener el dominio requerido el nombre comercial de la sociedad
etc. alegando que es ING S.A., quien reline en su solicitud estos dos principios.

c. Que ING GROUP, es una corporacion global, con 150 afios de experiencia y entre otras
caracteristicas, es una de las organizaciones de servicios financieros integrados mas
grandes del mundo, que inicia sus operaciones en Chile, en 1997, quien en el mismo afio
comenzé a llamarse ING Seguros de Vida S.A., adquiriendo en el afio 2000 todos los
negocios de Aetna (Isapre, AFP, Seguros, Créditos Hipotecarios).

En el afio 2002 las marcas de AFP e Isapre pasaron a llamarse ING AFP SANTA MARIA
e ING, Salud Isapre, ocupando actualmente una posicidn de liderazgo en las industrias en
gue participa.



El dia viernes 27 de julio del 2007, ING anuncié el acuerdo alcanzado con el grupo
Santander para adquirir el negocio de administracion de pensiones de esta institucion en
Latinoamérica.

d. Que ING S.A., es el creador y propietario del dominio solicitado, ya que corresponde al
nombre social de ING S.A., agregando que el concepto capital implica los servicios
financieros ofrecidos por esta sociedad, y que el objeto de la solicitud es difundir a los
usuarios la adquisicion de por parte de ING del negocio de administracién de fondos de
pensiones al grupo Santander en Latinoamérica, por esta razéon el concepto de AFP
CAPITAL.

e. Que ING S.A,, ha registrado los siguientes signos marcarios

1. Registro N° 802.639, clase 36, marca ING AFP CAPITAL.

2. Registro N° 802.638, clase 36, marca ING AFP ACTIVA.

3. Solicitud N° 802.637, clase 35, marca ING AFP ACTIVA.

Por lo que seria ING S.A., quien tiene mejor derecho respecto del nhombre de dominio
solicitado, pues agrega que el segundo solicitante, no tiene relacién alguna con el hombre
en cuestion.

f. Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompafid los siguientes
documentos:

1. Registro N° 802.639, marca ING AFP CAPITAL, clase 36.

2. Registro N° 802.638, marca ING AFP ACTIVA, clase 36.

3. Registro N° 802.637, marca ING AFP ACTIVA, clase 35.

4. Publicidad obtenida en el dominio ing.cl, entre esta la compra por parte de operaciones
de fondo de pensiones en Latinoamérica por $1.300.000.-

5. Publicidad sobre ing.

DECIMOPRIMEROQO: Que a fojas 84, este tribunal tuvo por presentada la demanda de
asignacion de nombre de dominio, y tuvo por acompafiados los documentos, presentados
con citacion.

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 85, con fecha 17 de enero de 2008 se declaré abierto el
periodo de respuestas correspondientes por el término de cinco dias hébiles, venciendo
en consecuencia el dia miércoles 19 de marzo del presente afio. Apercibiendo a las
partes a presentar sus escritos en forma electrénica bajo sancion de tenerlos por no
presentados.

DECIMOTERCERQO: Que a fojas 97, con fecha 19 de marzo de 2008, Max Federico
Villaseca, en representacion del primer solicitante, evacuo el traslado dado por este
tribunal indicando:

a. Que con el propésito de resolver los conflictos de nombres de dominios, se utilizan una
serie de criterios, aforismos o parametros, dependiendo del tipo de controversia de que se
trate.

b. Que entre estas ideas orientadoras podemos citar el principio “First Come First Served”,
actualizacion tecnolégica del antiguo aforismo “prior in tempore prior in iure”, nocién
basica incluida en las UDRP, de acuerdo con la cual se estima que el primer solicitante
tiene un derecho preferente para la asignacién de un nombre de dominio, en razén a la
buena fe o justo motivo, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones.

c. Que la buena fe y justo motivo implica reconocer que detras de una solicitud de
dominio, como es el caso de marras, no existen razones econdémicas desleales que
atenten contra derechos validamente adquiridos por terceros, como también la afectacion
a normas y principio de competencia leal y ética mercantil.

d. Que el dominio requerido en su solicitud fue la razén de que con fecha 16 de enero del
presente, el grupo ING concretara la compra de Bansander AFP en Chile.

e. Que asimismo, en junta extraordinaria de accionistas de fecha 21 de febrero del 2008,
AFP Santa Maria acordd cambiar su razén social y denominarse AFP CAPITAL S.A,,




nombre requerido por esta parte en este juicio de marcas.

f. Que esta modificacidbn a los estatutos societarios actualmente esta en tramite de
aprobacion en la Superintendencia de AFP en consideracion a la normativa vigente de
Sociedades sujetas a normas especiales.

g. Que cabe destacar que el articulo 25 DL. 3500 de 1980, es bastante claro al sefialar
gue una persona natural o juridica que no se hubiere constituido conforme a las
disposiciones de esta ley como Administradora De Fondos de Pensiones no podra
arrogarse la calidad de tal. Tampoco podra poner en su local u oficina, plancha o aviso
qgue contenga expresiones que indiquen que se trata de una administradora, ni podra
hacer uso de membretes, carteles, titulos, formularios, recibos, circulares otro papel que
contengan nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se dedican
dichas personas son los de administradora. Les estara, asimismo, prohibido efectuar
propaganda por la prensa u otro medio de publicidad en que se haga uso de tales
expresiones.

Las infracciones a estas prohibiciones estan sancionadas en el articulo 3° del Decreto Ley
N° 280, de afio 1974.

h. Que en todo caso si a consecuencia de estas actividades ilegales el publico sufriere
perjuicio de cualquier naturaleza, los responsables seran castigados con las penas
establecidas en el articulo 467 del Cédigo Penal, aumentada en un grado.
DECIMOCUARTO: Que a fojas 100, con fecha 27 de marzo de 2008, este tribunal
proveyo el escrito presentado por Federico Villaseca, en representacion del primer
solicitante, y tuvo por acompafado el documento con citacion.

DECIMOQUINTO: Que a fojas 101, con fecha 12 de marzo de 2008, Rodrigo Ledn
Urrutia, contesta demanda de asignacién de nombre de dominio, en representacion del
segundo solicitante, pudiendo resumirse sus argumentos en lo siguiente:

a. Que, la parte contraria ha hecho valer dos fundamentos para su posicion frente a la
asignacioén del nombre de dominio.

b. Que como primer fundamento la parte contraria alega el principio “FIRST COME FIRST
SERVED?”, pero este principio no es relevante en este caso pues es aplicable en la
medida de no existir un mecanismo que permita la ponderacién de los derechos alegados
por las partes por ser estos equivalentes.

c. Que Ediciones e Impresos S.A., ha probado que detenta un mejor derecho sobre el
nombre de dominio AFPCAPITAL.CL, nombre que esta constituido por la marca, notoria y
famosa, CAPITAL de Ediciones e Impresos S.A. El elemento AFP es del todo irrelevante y
no distintivo por lo que es del todo evidente que al estar incluida, en su totalidad, la marca
de Ediciones e Impresos S.A., el mejor derecho lo detenta ésta. Es claro que el publico
consumidor se confundird y creerd que el nombre de dominio AFPCAPITAL.CL se asocia
a la marca CAPITAL.

d. Que el primer solicitante, sefiala que tiene inversiones en las AFP SANTA MARIA y
AFP BANSANDER pero de ello no se colige en absoluto que detente un mejor derecho
sobre el nombre de dominio que contiene la marca CAPITAL.

e. Que el primer solicitante sefala que su representado es el creador y propietario del
dominio solicitado, ya que, corresponde al hombre comercial de la sociedad ING S.A.,
mas no se encuentra en el nombre de dominio AFPCAPITAL.CL nada que diga ING, sin
gue el primer solicitante haga clarificar en parte alguna de su escrito por qué ha utilizado
la marca de Ediciones Impresos S.A., en la adopcién del nombre de dominio que no tiene
relacién alguna con la razén social ING.

f. Que el segundo fundamento de la contraria, es la existencia de registros marcarios a su
favor, citando tres registros que apoyan su demanda, estos son;

a. Registro 802.639, clase 36, marca ING AFP CAPITAL.

b. Registro 802.638, clase 36, marca ING AFP ACTIVA




c. Registro 802.637, clase 35, marca ING AFP ACTIVA.

g. Que del tenor de los registros ING AFP ACTIVA, se desprende que no tienen
relevancia alguna los registros de las letras b) y ¢) pues comparten nada mas que el
elemento AFP, con el nombre de dominio de autos, elemento genérico no protegido en si
por marca comercial, nada méas. Por lo que no deben considerarse pues no generan
ningun elemento constitutivo de derecho sobre el nombre de dominio de autos.

h. Que en cuanto al registro sefialado en la letra a) ING AFP CAPITAL., tampoco es
relevante pues la proteccion otorgada es al conjunto completo y por que incluye el
elemento ING, que no esta incluido en parte alguna el nombre de dominio de autos. Mas
aun, dicho registro es de noviembre del afio 2007, siendo que la marca capital, como se
acredita de copia de certificados de las marcas CAPITAL, existen desde el afio 1981.
Todos los registros de Ediciones e Impresos S.A., son anteriores.

i. Que CAPITAL es la primera revista chilena orientada desde una perspectiva integral a
hombres y mujeres de negocios, ejecutivos y profesionales, comprende entrevistas a los
actores del mundo de los negocios, en empresas grandes, medianas y chicas. Reportajes
a empresas Yy a sectores de la economia. Nuevas y efectivas técnicas de gestiéon. Las mas
importantes oportunidades de inversion. El mundo del marketing y la publicidad. El pulso
del mercado: rankings, estadisticas, encuestas, cifras. Siendo un referente en el mundo
de la economia y las empresas en Chile, también en el sector de las AFP.

j. Que en consecuencia, es Ediciones e Impresos S.A., quien tiene, sin duda alguna, el
mejor derecho respecto del nombre de dominio solicitado y, por ende, corresponde que
éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la solicitud competitiva, que no tiene
relacién alguna con el nombre solicitado.

k. Que de asignarse a ING S.A., el dominio de autos se diluird la marca CAPITAL de
Ediciones e Impresos S.A., de modo que el capital de posicionamiento, honestamente
adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional de afios, se perderia, se diluiria y
daria pie a confusiones.

k. Que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al de Ediciones e Impresos
S.A., y no posee derecho alguno sobre el nombre de dominio de autos, y que buena fe,
interés legitimo, marcas comerciales, y, presencia comercial, trayectoria Yy
posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a
Ediciones e Impresos S.A., como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en
cuestion.

I. Que para respaldar sus dichos se acompafiaron los siguientes documentos:

1. Ejemplar de la edicion de la revista Capital correspondiente a 28 de diciembre al 24 de
diciembre de 2007.

2. Copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de marca CAPITAL de mi representada, registro n° 604874 de octubre de 2001,
gue renueva a su vez registro n° 380197 de 1991, que renueva a su vez registro 2474459
de 1981.

3. Copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de marca CAPITAL de su representada, registro n°® 728919 de 2005.

4. Copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de marca CAPITAL de su representada, registro n°® 728920 de 2005.

5. Copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de marca CAPITAL de su representada, registro n° 756503 de 2006.

6. Copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de marca CAPITAL de su representada, registro n° 738089 de 2005.

7. Copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de marca CAPITAL de su representada, registro n° 749920 de 2006.



8. Copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de marca REVISTA CAPITAL de su representada, registro n° 739671 de 2005.
9. Copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de marca REVISTA CAPITAL de su representada, registro n° 6740991 de 2005.
10. Copia impresa del homenaje del sitio web www.capital.cl de su representada, que
acredita ser referente en temas econdmicos en nuestro pais.

DECIMOSEXTO: Que a fojas 125, con fecha 27 de marzo, este tribunal tuvo por
contestada la demanda por el abogado Rodrigo Ledn Urrutia, en representacion del
segundo solicitante y tuvo por acompafiados los documentos presentados con citacion.
DECIMOSEPTIMO: Que a fojas 126, con fecha 9 de abril de 2008, Rodrigo Leon Urrutia,
en representacion del segundo solicitante, hizo presente a este tribunal lo siguiente.

a. Que el primer solicitante sefiala que por de hecho de cambiar su razén social de AFP
SANTA MARIA a AFP CAPITAL en Febrero de 2008, Ediciones e Impresos S.A., no
puede hacer valer en definitiva sus marcas y derechos de propiedad.

b. Que este fundamento, el Unico que posee en definitiva la contraria, no es real ni tiene
asidero alguno.

c. Que el hecho que se cambie la razén social de una sociedad, no constituye por ese
s6lo hecho, un derecho que pueda afectar los derechos anteriormente adquiridos por
Ediciones e Impresos S.A., como es el caso de sus marcas comerciales CAPITAL, que
existen no hace dos meses sino que hace décadas. Ademas debemos recordar que la
marca es del todo famosa y notoria como se ha logrado acreditar en estos autos.

d. Que Ediciones e Impresos S.A. es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de
dominio porque incluye su marca famosa, y porque el primer solicitante lo destinara a un
uso directamente relacionado con la actividad de negocios, financiera y econémica.
DECIMOCTAVO: Que a fojas 128, este tribunal, tuvo por presentado el escrito de don
Rodrigo Leon Urrutia, en representacion del segundo solicitante.

DECIMONOVENO: Que a fojas 129, con fecha 16 de abril de 2008, don Rodrigo Leén
Urrutia, en representacién del segundo solicitante, hizo presente a este tribunal lo
siguiente.

a. Que la solicitud de nombre de dominio del primer solicitante, esta generando confusion
en el mercado, pues desde ya se puede ver que los consumidores estan confundidos,
como se acredita del mail recibido a la casilla de contacto de Ediciones e Imprenta S.A.,
en que se consulta por pensiones, por lo que se acompafa dicho mail

b. Que el primer solicitante sefiala que por el hecho de cambiar su razén social de AFP
SANTA MARIA a AFP CAPITAL en febrero de 2008, es decir, Ediciones e Impresos S.A.,
no puede hacer valer en definitiva sus marcas y derechos de propiedad, por sobre una
razén social que tiene dos meses de existencia, en razon de que Ediciones e Impresos
S.A., es titular de las marcas hace afos y décadas

c. Que el hecho de cambiar la razén social por la contraria, o una de sus filiales, es el
unico fundamento que posee, fundamento que no es real ni tiene asidero alguno.

d. Que el hecho que se cambie la razén social de una sociedad, no constituye por ese
s6lo hecho, un derecho que pueda afectar los derechos anteriormente adquiridos por
Ediciones e Impresos S.A., como es el caso de sus marcas comerciales CAPITAL, que
existen no hace dos meses sino que hace décadas.

e. Que es Ediciones e Impresos S.A., la que tiene el mejor derecho sobre el nombre de
dominio por que incluye su marca famosa, un uso efectivo y claro de sus marcas
comerciales CAPITAL en el mercado, y ademas por que la contraria destinara el nombre
de dominio, en el caso que le fuere asignado, a un uso directamente relacionado con la
actividad de negocios, financiera y economia.

f. Que el primer solicitante al buscar crear un nuevo signo distintivo, hace no mas de dos
meses, no preparé correctamente el camino y debié analizar si existian empresas o




sociedades titulares de signos distintivos, marcas comerciales, cuasi idénticos a su nueva
razén social, como es evidentemente, en este caso,.

VIGESIMO: Que a fojas 133, con fecha 23 de abril de 2008, este tribunal, tuvo por
presentado el escrito de don Rodrigo Leén Urrutia, en representacion del segundo
solicitante.

VIGESIMOPRIMERO: Que a fojas 134, de fecha 23 de abril de 2008, don Max Villaseca
Molina en representacion del primer solicitante, presenté un escrito para que este tribunal
tuviese presente lo siguiente:

a. Que el tribunal debe tener presente al momento de dictar la sentencia de término que
en autos se ha acreditado latamente la buena fe de ING S.A., al solicitar este dominio,
como también, el mejor derecho para que se conceda el dominio solicitado.

b. Que la segunda solicitante aduce tener un mejor derecho por existir una marca
comercial capital anterior al requerimiento del nombre de dominio solicitado por nuestro
mandante, la cual la califica de famosa y notoria.

c. Que esta tesis es errénea, la marca de la contraria es un Diario Financiero de
circulaciéon periddica, sin embargo, no esta vinculado con los servicios de administracion
de fondos de pensiones que solo una AFP los puede ofrecer en consideracion al decreto
Ley N° 3.500 de 1980.

d. Que la existencia de la circulacién de un diario financiero con el nombre capital no le da
el caracter de ser un signo famoso y notorio.

e. Que se esta frente a un planteamiento que la doctrina a todas luces la califica de abuso
de derecho, ya que estamos en presencia de una antimarca comercial, a razon de utilizar
un signo marcario con el objeto de impedir a los agentes econémicos la utilizacién del
concepto en otras areas de la economia

VIGESIMOSEGUNDO: Que a fojas 135, este tribunal, tuvo por presentado el escrito de
don Max Villaseca Molina, en representacion del primer solicitante.

VIGESIMOTERCERO: Que a fojas 136, de fecha ocho de abril de 2008, don Rodrigo
Ledn Urrutia, hizo presente a este tribual lo siguiente:

a. Que no es admisible la pretension de ING S.A., pues por falta de diligencia previa no
tienen ningun derecho de propiedad constituido sobre el elemento CAPITAL, pues no
tiene marcas u otros derechos exclusivos sobre el término, nada mas parte de una razén
social que lleva semanas.

b. Que el primer solicitante sefiala que por el hecho de cambiar su razén social de AFP
SANTA MARIA a AFP CAPITAL en febrero de 2008, es decir, Ediciones e Impresos S.A.,
no puede hacer valer en definitiva sus marcas y derechos de propiedad, por sobre una
razén social que tiene dos meses de existencia, en razén de que Ediciones e Impresos
S.A., es titular de las marcas hace afios y décadas

c. Que el hecho de cambiar la razén social por la contraria, 0 una de sus filiales mas que
la solicitante, es el Unico fundamento que posee, fundamento que no es real ni tiene
asidero alguno.

d. Que es Ediciones e Impresos S.A. quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de
dominio porque incluye su marca famosa, un uso efectivo y claro de sus marcas
comerciales CAPITAL en el mercado, y ademas porque la contraria destinara el nombre de
dominio, en el caso que le fuere asignado, a un uso directamente relacionado con la
actividad de Ediciones e Impresos S.A.

e. Que Ediciones e Impresos S.A., ha acreditado derecho de propiedad, y que el primer
solicitante no ha podido acreditar ningiin derecho exclusivo real, efectivo y reconocido en
Chile y por la ley sobre el elemento CAPITAL, como es el caso de Ediciones e Impresos
S.A.

VIGESIMOCUARTO: Que a fojas 141, este tribunal, tuvo por presentado el escrito de don
Rodrigo Leo6n Urrutia, en representacion del segundo solicitante.




VIGESIMOQUINTO: Que, a fojas 58, con fecha 18 de marzo de 2008, este Tribunal
Arbitral resolvid citar a las partes a oir sentencia.

VIGESIMOSEXTO: Que a fojas 141, de fecha 14 de mayo de 2008, en representacion del
segundo solicitante don Rodrigo Ledn Urrutia, solicita que se tenga presente como
medida para mejor resolver lo siguiente

a. Que no es admisible la pretensidon contraria, pues por falta de diligencia previa no
tienen ningln derecho de propiedad constituido sobre el elemento CAPITAL, ya que no
tiene marcas u otros derechos exclusivos sobre el término, nada mas parte de una razoén
social que lleva semanas de existencia.

b. Que la disponibilidad que existia del nombre de dominio AFPCAPITAL.CL para ser
solicitado ante NIC Chile no puede ser argumento valido para asignar el nombre de
dominio al primer solicitante, en la medida que es imposible, econémica como
fisicamente, registrar todas las potenciales expresiones que incluyan el término CAPITAL
como nombre de dominio PUNTO CL, dentro de los mas de sesenta caracteres que
admite el registro de un nombre de dominio.

c. Que Ediciones e Impresos S.A., es la que tiene el mejor derecho sobre el nombre de
dominio por que incluye su marca famosa, un uso efectivo y claro de sus marcas
comerciales CAPITAL en el mercado, y ademas por que la contraria destinara el nombre
de dominio, en el caso que le fuere asignado, a un uso directamente relacionado con la
actividad de negocios, financiera y economia, temas que Ediciones e Impresos S.A. ha
buscando proteger a través de sus activos intelectuales, el nombre de su revista y sus
marcas comerciales.

d. Que Ediciones e Impresos S.A., ha acreditado derecho de propiedad, por tanto
exclusivo y excluyente, erga omnes y de mayor entidad que los derechos personales que
puede aducir la contraria por ser meramente el primer solicitante del nombre de dominio,
pero no ha podido acreditar la contraria ningin derecho exclusivo real, efectivo y
reconocido en Chile y por la ley sobre el elemento CAPITAL, como es el caso de
Ediciones e Impresos S.A., y siendo ademas que el giro que pretende darle al nombre de
dominio se relaciona directamente a lo que hace Ediciones e Impresos S.A. como se ha
acreditado en estos autos.

VIGESIMOSEPTIMO: Que a fojas 143, con fecha 23 de mayo de 2008, este tribunal
arbitral en virtud de lo dispuesto en el articulo 433 del Cédigo de Procedimiento Civil,
resolvié no dar lugar a lo solicitado por don Rodrigo Le6n Urrutia, en representacion del
segundo solicitante.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a
cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud
competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta
manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes
competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante ademas de haber alegado en su favor el criterio de
preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio
en disputa, ha sefialado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia
de ocupar una posicibn de liderazgo en todas las industrias en que participa,
relacionandose directamente dicha actividad con la sigla afp incluida en el nombre de
dominio en disputa, junto con ser el creador y primer solicitante del dominio solicitado, ya



gue corresponde al nombre comercial de la sociedad ING S.A., esto es A.F.P. Capital.
Agregando que el concepto capital implica los servicios ofrecidos por esta sociedad. Por
lo que a raiz del negocio de administracion de fondos de pensiones en Latinoamérica ha
registrado numerosos signos marcarios. Lo anterior puede darse por acreditado por la
prueba documental aportada, asi como por que muchos de los hechos alegados son
publicos y notorios, sobre los que este juez arbitro arbitrador posee un conocimiento
directo.

TERCERO: Que, especificamente, posee el registro marcario nacional, Numero de
Registro 802639, ING AFP CAPITAL, Clase 36 C, admitido a registro el 30/11/2007,
hecho que se dard acreditado por la prueba documental no objetada presentada por la
parte, asi como por inspeccién personal realizada al sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial del Ministerio de Economia por el tribunal.

CUARTO: Que, por su parte, la segunda solicitante es una destacada empresa que se
dedica al rubro periodistico y ediciones, siendo Capital una importante revista de
negocios; habiendo alegado la parte que el criterio de preferencia temporal no es
relevante en este caso pues Ediciones e Impresos S.A., detentaria un mejor derecho,
dado la gran cantidad de registros marcarios, uso profuso de la marca Capital,
reconocimiento a nivel nacional, de lo cual deriva su legitimo interés sobre el nombre de
dominio en disputa siendo todos los registros de dicha empresa anteriores algunos por
décadas a los que ha hecho valer el primer solicitante.

QUINTO: Que, en relacion a los argumentos expuestos por el segundo solicitante
referidos en el considerando anterior, este tribunal dara por acreditados la circunstancia
de que la revista Capital es una importante revista de negocios en Chile, perteneciente a
Ediciones e Impresos S.A., lo anterior por la prueba documental aportada por la parte, asi
como por la circunstancia de que a tales hechos también se les dara el caracter de
publicos y notorios, respecto de los cuales este juez &arbitro arbitrador posee un
conocimiento directo y personal. Ademas, dara por acreditado por prueba documental e
inspeccién personal del tribunal, la circunstancia de que el segundo solicitante posee
varios registros marcarios nacionales en varias clases que protegen la expresién Capital.
SEXTO: Que, no obstante lo anterior, este tribunal considera que existe mayor identidad
fonética y negocial, respecto de la marca exhibida por el primer solicitante ing afp capital y
su actividad comercial, que respecto de las marcas comerciales que ostenta el segundo
solicitante, que contienen la expresion capital, asi con el rubro comercial del segundo
solicitante, la edicién e impresion.

SEPTIMO: Que, respecto de la identidad fonética, se dira, que la marca ing afp capital del
primer solicitante contiene todos las letras del nombre de dominio en disputa afpcapital -
10 letras-, en tanto que las marcas comerciales de que es titular la sociedad segunda
solicitante sdlo coincide con una palabra y siete letras con el nombre en conflicto.
OCTAVO: Que, en lo relacionado con los que hemos denominado identidad comercial o
industrial, también el rubro de actividad del primer solicitante se relaciona mas
directamente con el nombre de dominio solicitado en cuanto se trata de un empresa del
rubro financiero —financiero y capital- y se trata de una administradora de fondos de
pensiones, Unicas empresas en Chile facultadas para utilizar la sigla AFP incluida en el
nombre de dominio, todo ello en concordancia con lo alegado por el primer solicitante, y
verificado por el tribunal, en el sentido de que el articulo 25 DL. 3500 de 1980, prohibe a
una persona natural o juridica que no se hubiere constituido conforme a las disposiciones
de dicha ley como Administradora de Fondos de Pensiones, usar tal nombre, poner en su
local u oficina, plancha o aviso que contenga expresiones que indiquen que se trata de
una administradora, ni podra hacer uso de membretes, carteles, titulos, formularios,
recibos, circulares otro papel que contengan nombres u otras palabras que indiquen que



los negocios a que se dedican dichas personas son los de administradora. Les estard,
asimismo, prohibido efectuar propaganda por la prensa u otro medio de publicidad en que
se haga uso de tales expresiones.

NOVENO: Asi las cosas, y dentro del marco juridico enunciado en el considerando

anterior, relativo a las prohibiciones impuestas por el DL. 3500 de 1980, no se entiende el
uso que pudiera hacer del nombre de dominio en conflicto la sociedad segunda
solicitante, toda vez que no se trata de una administradora de fondos de pensiones, y por
tanto, es del todo dudoso que pudiera hacer uso de un nombre de dominio que contiene la
sigla AFP, identificada claramente con las empresas del rubro financiero antes referido.
DECIMO: Que, aln estimado la alegaciéon del segundo solicitante en el sentido que la
marca inscrita por el primer solicitante es ING AFP CAPITAL, y no AFP CAPITAL también
es efectivo que el grupo financiero ING se encuentra promocionando su nueva AFP
CAPITAL, no ING AFP CAPITAL, profusamente por los medios de prensa, segun
comprobd directamente este juez arbitro arbitrador el dia 26 de Mayo de 2008, en la
publicidad emitida por ING en el programa de television teletrece, Canal 13 de la
Universidad Catdlica de Chile, en su edicion de las 21:00 horas.

DECIMOPRIMERO: Que, si bien puede entenderse la utilizacion legitima del segundo
solicitante sobre la expresion Capital, y su proteccion juridica en las clases otorgadas en
Sus registros marcarios, no posee proteccion en la clase 36 C referida a Administradoras
de Fondos de Pensiones y otras actividades relativas a servicios que se prestan para la
vejez y la jubilacién. En tal sentido, la sociedad primera solicitante no ha discutido la
propiedad marcaria invocada por la contraria, sino que debe tenerse presente que en
materia de marcas rigen criterios de especialidad y territorialidad en base a los cuales se
limita la proteccién sélo a las materias incorporadas en la clase del registro internacional
de marcas para el cual se ha practicado el Registro, clases y rubros muy diversos
respecto de los cuales realiza su actividad la sociedad primera solicitante.
DECIMOSEGUNDO: Por todas las razones invocadas, a este tribunal le asiste la mas
intima conviccién que, por el contrario a lo manifestado por el segundo solicitante, la
confusion de consumidores y usuarios de Internet, se producird en caso de asignar el
nombre de dominio afpcapital.cl al segundo solicitante, existiendo en el mercado nacional
una Administradora de Fondos de Pensiones llamada AFP CAPITAL del grupo ING, que
publicita un nombre préacticamente idéntico al dominio disputado.

DECIMOTERCERO: Habiendo dejado establecido este tribunal que estima asiste mejor
derecho a | N G S. A. para la asignacion del nombre afpcapital.cl, por las profusas
razones expuestas, no debe dejar de considerarse el caracter de primer solicitante de tal
sociedad, en el sentido que su conducta de solicitar el dominio en cuestién se ha
desarrollado de modo consistente con la actividad comercial que ha desplegado, con las
fusiones que ha efectuado con otras empresas en los Ultimos afios, lo que la ha llevado a
elegir un nuevo nombre para la nueva Administradora de Fondos de Pensiones: AFP
Capital, solicitando antes que su contendor el nombre en disputa, por lo que ademas a su
favor puede aplicarse, como un argumento adicional, ni siquiera en el presente caso como
argumento de Ultima ratio decidendis, el principio first come first served, también
denominado en espafiol como principio de preferencia temporal.

DECIMOCUARTO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se




expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO
XCIV (1997), N° 2 (MAYO-AGOSTQ), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en
contra de Portales Coya, Mdnica: "...el arbitro arbitrador esta llamado a fallar conforme a
la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada
calificacién juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de
gueja en contra de la sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra
es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda,
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las méaximas de la prudencia
y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho
sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha
tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo
sefialado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asigno el
nombre de dominio <afpcapital.cl>, al primer solicitante, esto es | N G S.A., Rut: 87. 908.
100-9.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los
cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico para su inmediato cumplimiento.
Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvio don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Controversias NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3.



