COMPRATEUNAUTOPERICO.CL

Santiago, 29 de Diciembre de dos mil cinco.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 12 de julio de 2005, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF04946/2005, denominada “Arbitraje dominio comprateunautoperico.cl”, en
la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicé al suscrito su designaciéon como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacién fue notificada al Juez Arbitro por carta y
via e-mail de fecha 8 de julio de 2005. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente
arbitral.

Que por carta de fecha 12 de julio de 2005 dirigida a NIC Chile, atencion dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesté
su disposicién y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempenarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro cité a las partes a una audiencia de conciliacién y fijacién de procedimiento
para el dia 25 de julio de 2005 a las 10:30 horas y, posteriormente se citd a una nueva
audiencia para el dia 1° de agosto de 2005 a las 10:30 horas, en calle Agustinas N®
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Regién Metropolitana. La citada carta y
la resolucién rolan a fs. 5 y 6 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacién por carta certificada de la misma a las partes, rolan
afs. 7y afs. 8 de estos autos arbitrales.

1.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, don Gonzalo Arteaga Reyes, cédula
nacional de identidad N°® 5.013.395-8, con domicilio en calle Los Oleandros N°® 963,
comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 2287403, e-mail:
ggg@yahoo.com, en caracter de demandado y; la sociedad Banco Santander Chile,
RUT N? 97.036.000-K, con domicilio en calle Bandera N° 140, Piso 8, comuna y ciudad
de Santiago, Teléfono: 3629585, e-mail: ddd@bbp.cl, en caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacion y fijacion de procedimiento.

Con fecha 1° de agosto del afio dos mil cinco, siendo las 10:30 horas, se llevo a
efecto el comparendo de conciliacibn decretado en estos autos arbitrales, con
asistencia del primer solicitante, esto es, don Gonzalo Arteaga Reyes, de don Rodrigo
Puchi Zurita, en representacion del segundo solicitante, esto es, Banco Santander
Chile y del Juez &rbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordoé el
procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral y se llamé a conciliacién, la que no se
produjo. También se designé como actuario de la causa al abogado don Cristébal
Torrealba Del Rio. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes de todas
las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de
conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 14 a fs. 19 del expediente
arbitral.

.4.- Periodo de discusion.

1.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 24 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Banco Santander Chile, representado para tales efectos por don Rodrigo Puchi
Zurita, dedujo en contra de don Gonzalo Arteaga Reyes, con el objeto que la
asignacién del nombre de dominio “comprateunautoperico.cl” recaiga en su favor,
conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre
otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- Que su representada es creadora de una de las expresiones que representa uno de
los simbolos linglisticos que los consumidores identifican de manera mas clara con su
mandante, como lo es la expresién “COMPRATE UN AUTO PERICO”.

- Que su representada es titular de los registros marcarios “COMPRATE UN AUTO
PERICO” para las clases 16 y 38. Que en tal sentido, la expresién antes mencionada
fue popularizada en la década de los 80 por los actores Nissim Sharim y Delfina
Guzméan por medio de una publicidad que llamaba a los clientes del Banco a solicitar
un crédito.

- Que resulta necesario fijar el alcance que puede llegar a tener un nombre de dominio,
por cuanto éstos corresponden a modalidades de identificacién de un usuario en la red,
facilitando la memorizacion de las direcciones IP que por su propia naturaleza resultan
imposibles de memorizar. Asi, en la actualidad hay consenso en que los nombres de
dominio corresponden a mecanismos tendientes a dar a conocer en el mercado virtual
un determinado signo distintivo y para ello se ha debido crear una reglamentaciéon que
regule dichos nombres de dominio, como lo es en este caso, la “Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.



- Que dicho Reglamento establece en su articulo 14 que es requisito de todo solicitante
que la inscripcion del nombre de dominio no contrarie las normas vigentes sobre abuso
de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, asi como derechos
validamente adquiridos por terceros. Asi las cosas, en este caso se contraviene por
parte de la contraria todas estas normas antes sefaladas, ya que ha sido el Banco
Santander Chile quién ha transformado la expresién “COMPRATE UN AUTO PERICO”
en un registro marcario que cuenta con un claro reconocimiento publicitario por parte
del consumidor. En igual sentido, el demandado contraviene ademas del Reglamento
de NIC Chile, el Convenio de Paris y el Codigo Chileno de Etica Publicitaria, por cuanto
ha sido el actor quién ha dotado al nombre de dominio en disputa de fama y notoriedad
con un alto nivel de posicionamiento en el mercado.

1.4.2.- Traslado y tramite evacuado en rebeldia: A fs. 29 de autos figura la resolucién
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompanados los documentos con citacion
de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que
acreditan la notificacién por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a
fs. 30y afs. 31 de autos.

Por resolucion de fecha 23 de septiembre de 2005, y que rola a fs. 32 de autos,
se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera
conferido a fs. 29 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las partes,
rolan a fs. 33 y a fs. 34 de autos.

.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 23 de septiembre
de 2005, recibi6 la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “comprateunautoperico.cl”.- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta
en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 33 y a fs. 34 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompané con
citacién, en sus escritos de fs. 20 y de fs.35 de autos, entre otros, los siguientes
documentos probatorios no objetados por la contraria: i) Impresiones de los siguientes
registros marcarios: a) Registro N° 449.962 frase propaganda “COMPRATE UN AUTO
PERICO”, para distinguir los servicios de la clase 38 y; b) Registro N° 449.963 frase
propaganda “COMPRATE UN AUTO PERICQO?”, para distinguir los productos de la clase
16 y; ii) Video publicitario con distintos comerciales relativos a la expresion
“COMPRATE UN AUTO PERICO".

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindi6é prueba
documental.




1.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citacion para oir sentencia.

Por resolucion de fecha 8 de noviembre del afio 2.005, y atendido el hecho que
no existian diligencias pendientes, se cité a las partes para oir sentencia. El tribunal no
decreté medidas para mejor resolver. La referida resolucion rola a fs. 41 del expediente
arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por
correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 42 y a fs. 43 de autos.

Il PARTE CONSIDERATIVA

1.-  Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de
solicitudes y no por revocacién, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de
dominio “comprateunautoperico.cl”.

2.-  Que en este proceso arbitral, don Gonzalo Arteaga Reyes, ha tenido el caracter
de parte demandada y la sociedad Banco Santander Chile ha tenido el caracter de
parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la
demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa,
y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor
jerarquia que los de su contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la
misma, que: i) Que su representada es creadora de una de las expresiones que
representa uno de los simbolos linglisticos que los consumidores identifican de manera
mas clara con su mandante, como lo es la expresion “COMPRATE UN AUTO PERICO?;
ii) Que su representada es titular de los registros marcarios “COMPRATE UN AUTO
PERICO” para las clases 16 y 38. Que en tal sentido, la expresion antes mencionada
fue popularizada en la década de los 80 por los actores Nissim Sharim y Delfina
Guzman por medio de una publicidad que incitaba a los clientes del Banco a solicitar
un crédito; iii) Que resulta necesario fijar el alcance que puede llegar a tener un nombre
de dominio, por cuanto éstos corresponden a modalidades de identificacion de un
usuario en la red, facilitando la memorizacién de las direcciones IP que por su propia
naturaleza resultan imposibles de memorizar. Asi, en la actualidad hay consenso en
que los nombres de dominio corresponden a mecanismos tendientes a dar a conocer
en el mercado virtual un determinado signo distintivo y para ello se ha debido crear una
reglamentacion que regule dichos nombres de dominio, como lo es en este caso, la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL” y;
iv) Que dicho Reglamento establece en su articulo 14 que es requisito de todo
solicitante que la inscripcion del nombre de dominio no contrarie las normas vigentes



sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, asi
como derechos validamente adquiridos por terceros. Asi las cosas, en este caso se
contraviene por parte de la contraria todas estas normas antes sefialadas, ya que ha
sido el Banco Santander Chile quién ha transformado la expresion “COMPRATE UN
AUTO PERICO” en un registro marcario que cuenta con un claro reconocimiento
publicitario por parte del consumidor. En igual sentido, el demandado contraviene
ademas del Reglamento de NIC Chile, el Convenio de Paris y el Cédigo Chileno de
Etica Publicitaria, por cuanto el actor quién ha dotado al nombre de dominio en disputa
de fama y notoriedad con un alto nivel de posicionamiento en el mercado.

4.- Que la parte demandante acomparné documentos probatorios en estos autos
con citacion, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador, que el actor es una empresa titular en Chile de la marca “COMPRATE UN
AUTO PERICO?”, para las clases 16 y 38.

5.- Que en este juicio arbitral, la parte demandada no ha contestado la
demanda ni ha acompanado prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la
prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de
su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento juridico la buena fe se
presume y el silencio del demandado se mira como negacion o rechazo de lo expuesto
por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervencién del demandado para
los fines sefalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda
el derecho o interés invocado. A criterio de este tribunal, la pasividad del demandado en
este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya
que su aplicacion se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no
acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o
intereses de igual valor o que merecen igual proteccion juridica.

6.- Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la
inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacion dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcidén no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

7.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que Banco Santander Chile tiene un mejor derecho para ser titular del nombre
de dominio “comprateunautoperico.cl”, por cuanto es titular de la marca comercial frase
de propaganda “COMPRATE UN AUTO PERICO” para distinguir los productos y
servicios para las clases 16 y 38, respectivamente, lo que hace aplicable en la especie,
el criterio de “titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de
dominio” .



Ml PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo |, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “comprateunautoperico.cl” al Banco Santander
Chile, RUT N® 97.036.000-K;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular;

3- Notifiquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remitase
el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal y
suscrita por este y por don Cristobal Torrealba del Rio, quien la autoriza como actuario
de la causa.



