JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 16 de Abril de 2009.

Juicio arbitral fiscalex.cl

Rol 65 — 2008
VISTOS:

Que mediante OF 10010 de Nic Chile, de 5 de Diciembre de 2008, se designo a
la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre
de dominio fiscalex.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefarlo fielmente, se
citd a las partes, mediante resolucién de fecha 9 de Diciembre de 2008 a una
audiencia de conciliacién y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 23 de
Diciembre de 2008, a las 11:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro,
notificandoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la asistencia
de don Rodrigo Puchi Zurita, abogado, por el segundo solicitante; don Daniel
Campos Barrios, habilitado de derecho, con poder delegado del abogado Pablo
Rodriguez Pulgar, por el primer solicitante, y el arbitro que conoce del presente
conflicto.

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4 ° anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levant6 acta, dandose por
notificadas personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 16 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante
adjuntaron al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos.
Luego, y atendido el mérito de autos, se citd a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1° Que a fojas 15, con fecha 15 de Enero de 2009, don Rodrigo Puchi Zurita,
abogado, representante de INVERSIONES SANTANDER CHILE LIMITADA,
como segundo solicitante y demandante de autos, interpuso demanda arbitral de
asignacion de nombre de dominio, en la cual allego al proceso sus documentos y
argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:

a. Que su mandante es una compafiia altamente posicionada en el mercado,
y de alli que sus signos detenten un alto nivel de conocimiento por parte
del consumidor relevante. Ademas, Internet hoy en dia es uno de los
medios de comunicacion mas masificado, y sus usuarios se percatan que
para llegar a una pagina web, el indicador o nombre de dominio juega un
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papel determinante. Es asi como los nombres de dominio son los medios
idoneos para identificar las paginas web y de esa manera los contenidos
de los agentes empresariales que se encuentran detrds de dichas
compainias.

b. Sefiala ademas que su representada es titular de las siguientes marcas
comerciales, debidamente registradas:

1) Marca FISCALEX, registro N° 674.870, para distinguir servicios
profesionales relacionados con la cobranza de documentos, de
la clase 42.

2) Marca FISCALEX, registro N° 674.871 para distinguir servicios
relacionados con la promocion de negocios, de la clase 35.

3) Marca FISCALEX, registro N° 674.872 para distinguir servicios

relativos a inversiones en general y finanzas, de la clase 36.

c. En cuanto al Derecho, sefiala -entre otros- el articulo 14 del Reglamento
de NIC Chile, en el sentido de que es responsabilidad de todo solicitante
que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de
publicidad, los principios de la competencia leal y ética mercantil, asi
como derechos validamente adquiridos por terceros; el Articulo 19 N°24
de la Constitucion Politica de la Republica que protege el derecho de
propiedad en sus diversas especies; el Articulo 19 N° 26 de la
Constitucion Politica de la Republica, en el sentido que establece una
finalidad consistente en que los derechos no se pueden afectar en su
esencia; el Articulo 19 N° 25 de la Constitucién Po litica de la Republica
que protege la propiedad industrial en el sentido de que sus marcas
comerciales se encuentran protegidas por dicho precepto; como asimismo
cita al llamado Codigo Chileno de Etica Publicitaria, el cual establece una
serie de normas que segun el segundo solicitante sirven de marco legal
para el presente conflicto, principios que se verian vulnerados al
concederse la solicitud a la contraria, pues ello importaria crear una
confusién que debe ser evitada a través de la concesion del nombre de
dominio a su representada. Por ultimo, y como jurisprudencia relevante en
torno a este conflicto, cita la sentencia recaida en juicio arbitral sobre el
nombre de dominio “annonimo.cl”, sefialando entonces que dicho fallo
establece un criterio aplicable al presente caso, en el sentido de
reconocer a determinadas expresiones que poseen un derecho en tanto
creacion intelectual de una parte, y por otro lado establece que respecto a
una marca se detenta un derecho de indole superior, el cual detentaria su
mandante.

3°. Que, en la misma presentacion, el segundo solicitante acompafié los
siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:
1) Copia del print extraido de la pagina www.dpi.cl, en la cual
consta el registro N° 674.870 de la marca FISCALEX, para
distinguir servicios de la clase 42.
2) Copia del print extraido de la pagina www.dpi.cl, en la cual
consta el registro N° 674.871 de la marca FISCALEX, para
distinguir servicios de la clase 35.
3) Copia del print extraido de la pagina www.dpi.cl, en la cual
consta el registro N° 674.872 de la marca FISCALEX, para
distinguir servicios de la clase 36.

4° Que a fojas 24 y con fecha 16 de Enero de 2009, don Daniel Campos
Barrios, en representacion del primer solicitante, don MAURICIO NIBALDO
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SERRANO SEPULVEDA como primer solicitante y demandado de autos,
interpuso su presentaciébn en lacual sefiala sus argumentos y probanzas
destinadas a la resolucion del presente litigio.

5° Sus argumentos, en sintesis, fueron lo siguientes:

a.

Que su representado ha procedido en tiempo y forma a inscribir el
dominio en disputa fiscalex.cl, ante Nic Chile, quien comprobd que no
existia solicitud de inscripcion anterior y que dicho nombre se encontraba
disponible para su registro. Ademas, afirma que el nhombre distintivo de
fiscalex.cl y lo que se conoce como sitio Web propiamente tal, sirve a los
propésitos de una entidad gremial, sin fines de lucro, como es el Sindicato
de Trabajadores Cobradores de la empresa Fiscalex, parte del Grupo
Financiero Santander. Es asi como dicho sindicato promueve y difunde
sus derechos y conquistas, y que utilizan como un canal de comunicacion
de sus actividades y entre sus afiliados.

Es asi como el ejercicio constante de las practicas desarrolladas en dicho
sitio web, en caso alguno colisiona o0 causa menoscabo, deterioro o
perjuicio, tanto a la razon social como al patrimonio, prestigio o reputacion
de la empresa empleadora perteneciente al Grupo Santander, sino que
por el contrario, el aspecto visual y los logos empleados difieren de
aquellos registrados y utilizados por la sociedad empleadora. Ademas,
afirma que si bien el segundo solicitante puede tener registrada su marca
comercial 0 bien su razén social en el Registro de Marcas, no es menos
cierto que dicha accién, sélo cautela las clases o categorias que
especificamente se han registrado y por el tiempo que la legislacion la
ampara.

Por otro lado, sefiala que su mandante simplemente accedié al
requerimiento de Sindicato de Trabajadores Cobradores de Fiscalex,
quienes entendieron que actuaban de buena fe y amparados
precisamente en la Libertad Sindical, y la libre circulacion de bienes que la
Constitucion Politica de la Republica consagra tanto a los habitantes de la
Republica como a los grupos intermedios. Es asi como adhiere a los
postulados que garantizan la promocion, difusion y ensefianza de los
derechos de los trabajadores y sus organizaciones, y en la especie tiene
un mejor derecho para la mantencién del nombre de dominio en disputa,
toda vez que lo ha hecho con antelacion al segundo solicitante, de buena
fe, y no ha pretendido lucrar con la especulacion de transferencia del
nombre.

Sefala ademas que desde la puesta en marcha del sitio Web y hasta la
fecha se ha hecho conocido a nivel nacional e internacional el nombre de
“fiscalex.cl” , como el sitio en Internet del sindicato antes mencionado, por
lo cual cambiar la nomenclatura o nombre a estas alturas resultaria en un
grave menoscabo patrimonial a la Organizacion Sindical, puesto que
dejaria a un gran nimero de Trabajadores a lo largo del pais sin la
posibilidad de conectarse con sus dirigentes, y de esta forma ignorar las
acciones de promocion y defensa de sus derechos por parte de sus
representantes.

Finalmente, solicita la mantencién de la inscripcion del nombre de dominio
fiscalex.cl al primer solicitante, teniendo presente lo antes expuesto y
ademas los principios inspiradores de la Legislacion Laboral, en cuanto a
las Organizaciones Sindicales, y lo previsto por la Constitucion Politica de
la Republica en cuanto al dominio y circulacion de los bienes.
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6° Que, en es presentacion, el primer solicitante no adjunt6 al proceso prueba
documental alguna que haga formar conviccion en este Tribunal sobre sus
pretensiones y defensas. Empero, el primero solicita a este Tribunal Arbitral
decretar la comparecencia en calidad de testigos a Don Gustavo Pérez
Encina, don José Jara Ayala, don Roberto Guerrero Rojas, don Ruddy
Valenzuela Santos y don Luis Garrido Bosso, todos integrantes del
Directorio del Sindicato de Cobradores Fiscalex.

7° Que a fojas 28, el segundo solicitante evacué el traslado conferido por este
tribunal de fojas 27 realizando las siguientes consideraciones a lo expuesto por la
contraria. En sintesis, sefiala lo siguiente:

a. Que se ha verificado una situacion de hecho segun los dichos de la
contraria, que sefiala que el nombre de dominio fiscalex.cl “sirve para los
propésitos de una entidad gremial, sin fines de lucro, como es el Sindicato
de Trabajadores Cobradores de la Empresa Fiscalex, parte del Grupo
Financiero Santander”. Con dicho reconocimiento quedaria en evidencia
gue quien detenta un mejor derecho en torno al nombre de dominio es su
mandante, ya que se ha acreditado por una parte que quien detenta
derecho de exclusiva en torno a la expresion FISCALEX es su mandante;
ademas, que la contraria corresponde a un sindicato del Grupo Financiero
Santander, y por ende conocen la existencia de dicha expresién sobre
todo al momento de solicitarla. Es asi como se afectan las hipotesis
contempladas en el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile, en cuanto
se afectan derechos validamente adquiridos de su mandante. En cuanto a
las demas hipétesis, sefiala que la inscripcion en conocimiento de una
expresion perteneciente a un tercero al cual se encuentra ligado
funcionalmente va en contra de la buena fe.

8° Que, a fojas 31, y con fecha 19 de Marzo de 2009, el segundo solicitante
adjunté al proceso los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

« Rol tnico tributario de Servicios de Cobranza Fiscalex Limitada.

» Poder especial para SlI.

- Patente municipal de Servicios de Cobranzas Fiscalex Limitada.

« Formulario de modificacion de SllI, de Servicios de Cobranzas Fiscalex
Limitada.

« Factura electronica N° 922785 a favor de Servicios de Cobranzas Fiscalex
Limitada

« Contrato de Subarriendo de Banco Santander-Chile a Servicios de
Cobranzas Fiscalex Limitada.

« Contrato de arriendo de Hospital para nifios Josefina Martinez de Ferrari a
Banco Santander-Chile.

» Fusion de Sociedades Cobranzas y Recaudaciones Limitada y Servicios
de Cobranzas Fiscalex Limitada.

« Print extraido de Internet de la pagina del Inapi, del Registro N° 674.872
de la marca FISCALEX para distinguir servicios de la clase 36.

« Print extriado de Internet de la pagina del Inapi, del Registro N° 674.871
de la marca FISCALEX para distinguir servicios de la clase 35.

« Print extriado de Internet de la pagina del Inapi, del Registro N° 674.870
de la marca FISCALEX para distinguir servicios de la clase 42.
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9° Que, a fojas 58, y con fecha 30 de Marzo de 2009, este Tribunal resolvié la
solicitud del primer otrosi de fs. 24, en que ofrecia prueba testimonial, sefialando
que no ha lugar, por improcedente. En la misma resolucion, y atendiendo a que el
término probatorio y el plazo para oponer observaciones a la prueba rendida se
encontraba vencido, este Tribunal citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este Tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cudl
de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion
del nombre de dominio en disputa, fiscalex.cl .

SEGUNDO: Que don MAURICIO NIBALDO SERRANO SEPULVEDA es el
primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el
principio existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o
Principio del primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder
probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe
asignarse a quien primero solicitoé su inscripcion. Este principio debe considerarse
como principio de dltima ratio, debido a que su utilizaciébn es procedente sélo
cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la
asignacion del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que INVERSIONES SANTANDER CHILE LIMITADA, como
segundo solicitante y demandante de autos, ha sefialado poseer un mejor
derecho sobre el nombre de dominio fiscalex.cl, entre otras, aduciendo que su
representada es una compafia altamente posicionada en el mercado, y que sus
signos son relevantes y conocidos; teniendo entonces en consideracion la
relevancia que ellos importan para los usuarios de internet al momento de buscar
informacion en la red. Ademas, sefala ser el titular de diversas marcas de
dominio con la denominacién fiscalex, parte central del nombre de dominio en
disputa. Ademas, aduce que se estarian vulnerando entre otros, lo dispuesto en
el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile referente a las reglas sobre
competencia leal y ética mercantil, como asimismo las normas contenidas en la
Constitucién Politica de la Republica sobre proteccion al derecho de propiedad, a
las marcas comerciales en tanto propiedad industrial, como asimismo el principio
gque sefiala que no se pueden afectar los derechos en su esencia; por ultimo,
sefialan que se vulneran las normas contenidas en el denominado Cdédigo
Chileno de Etica Publicitaria. Todo lo anterior, redunda en que de otorgarse el
nombre de dominio a la contraria, se crearia una confusion solo salvable
mediante la asignacion del nombre de dominio a su mandante.

CUARTO: Que el primer solicitante ha sefialado haber solicitado el nombre de
dominio en disputa a nombre del Sindicato de Trabajadores Cobradores de
Fiscalex, empresa perteneciente al Grupo Santander. Dicha inscripcion se realizé
de buena fe, y luego de haber verificado que no existia solicitud anterior alguna.
Ademas, aduce que la pagina web a la cual conduce el nombre de dominio
fiscalex.cl, conduce a un portal que sirve como medio de comunicacion y
difusion de las actividades del sindicato para con sus trabajadores en todo Chile,
y entre otros sindicatos a nivel internacional, con lo cual en caso de no asignarse
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el dominio definitivamente al primer solicitante, los trabajadores pertenecientes al
sindicato quedarian en situacion de indefension, ignorando entonces las
actividades de promocion y defensa de los derechos de dichos trabajadores.
Indica ademas que reconocen que la contraria puede tener marcas comerciales o
su razon social inscrita ante el Registro de Propiedad, no es menos cierto que
dicha inscripcién protege dichas marcas en las categorias en las cuales se les ha
registrado, y por el tiempo que la ley sefiala, no siendo entonces una proteccién
aplicable a otras areas del derecho. En sintesis, sefialan que su inscripcion fue
hecha de buena fe, sin &nimo de lucro, y encontrdndose amparados en los
principios inspiradores de la Legislacion Laboral, en cuanto a Organizaciones
Sindicales, y lo previsto por la Constitucion Politica de la Republica en cuanto al
dominio y circulacién de los bienes.

QUINTO: Que, en lo que respecta a los dichos del segundo solicitante, este
Tribunal tiene en consideracion lo expuesto en el sentido de tener por acreditado
que éste hace uso de la expresion “FISCALEX”, para nombrar a una empresa
perteneciente al segundo solicitante. Sin embargo, cabe tener presente que la
proteccion que posee dicha denominacion en tanto marca comercial - segun se
ha acreditado fehacientemente — no importa una proteccion erga omnes, sino que
se encuentra circunscrita al ambito del clasificador en el cual se encuentra
inscrita dicha marca. Junto con lo anterior, este Tribunal considera que dicha
marca comercial tampoco reune los caracteres de fama y notoriedad necesarios
para obtener una proteccién de mayor envergadura desde el &mbito del derecho
marcario, ya que el propio segundo solicitante reconoce ser conocido en el tréfico
comercial como “grupo Santander” o simplemente “Santander”, con lo cual
tampoco en ese sentido cabria investir a la marca comercial esgrimida de
caracteres de los cuales carece.

SEXTO: Que, en ese orden de cosas, el primer solicitante, si bien reconoce tener
una vinculacion estrecha con el segundo, ha hecho un uso efectivo de la
denominacion “FISCALEX”, uso que por lo demas, se considera legitimo, toda
vez que no existe prueba alguna que conduzca a formar conviccién ante este
Tribunal de que dicha parte haga un uso comercial de dicha expresiéon en su
pagina web, sino que por el contrario, dicha denominacion responde a aquélla
que se ha designado para designar el portal en el cual se ofrecen servicios
dirigidos a la Organizacion Sindical que agrupa a los trabajadores de la empresa
Fiscalex, por ende, este Tribunal no avizora riesgo de confusion o error entre
dicha denominacion y la empresa, puesto que, si bien la denominacion resulta
ser idéntica, este Tribunal tiene a bien considerar que dentro del propio portal se
advierte que existe una diferenciacion de forma clara entre ambas entidades — y
por ende entre ambos solicitantes — con lo cual el riesgo de confusién o error se
diluye.

SEPTIMO: Que, este Tribunal sefiala a ambas partes que el objeto del presente
juicio arbitral es determinar la procedencia de una inscripcion del nombre de
dominio solicitado, ante el Registro de Nombres de Dominio, que en nuestro pais
es administrado por Nic Chile. Es asi como este Tribunal Arbitral carece de
competencia para determinar si se ha faltado a reglas propias de otros
organismos — como el mencionado Codigo de Etica Publicitaria —, por lo cual no
se pronunciara sobre el particular.

OCTAVO: Que este Tribunal hace presente que en la resolucién de este caso,
debe considerarse lo sefialado en el Articulo 22 de la Reglamentacién para el
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Funcionamiento de Registro de Nombres de Dominio .CL, articulo que si bien
estd dispuesto para el caso de la revocacion de un dominio, se encuentra en
concordancia con las demas disposiciones del Reglamento, y al no existir norma
expresa para los conflictos de asignacién de nombres de dominio, debe aplicarse
por analogia al caso. Este articulo dispone que, entre otras, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias (...) servira para evidenciar y demostrar
que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: b.- Que el
asignatario del nombre de dominio sea cominmente conocido por ese nombre,
aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacion, y c.- Que
el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio ("fair use"),
sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los
consumidores”. En estos autos, es el primer solicitante quien se encuentra bajo
dichas hipétesis, y aun cuando este Tribunal reconoce que si bien el segundo
solicitante encuentra proteccion a sus argumentaciones desde el ambito
comercial, el primer solicitante se encuentra efectivamente realizando actividades
dentro de sus atribuciones como organizacién sindical, no lucrativas, y sin animo
de confundir a los usuarios de Internet, bajo el nombre de dominio pedido, esto
es, fiscalex.cl, conviccibn que se sustenta en los argumentos y probanzas
hechas valer en el presente juicio por ambas partes solicitantes, y en las normas
correspondientes al efecto.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este Tribunal entiende que el principio
de la buena fe es un principio fundamental de todo nuestro ordenamiento juridico,
encontrandose reflejado en consecuencia en diversas areas del derecho. Es asi
como este principio también encuentra cabida en la Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy o Politica Uniforme de Solucién de Controversias en
materia de Nombres de Domino, conocida como UDRP, politica desarrollada bajo
el seno de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN),
quien es el organismo rector de la materia a nivel internacional, politica que es
recogida ademas por la OMPI y en el particular, por diversos reglamentos
locales, como es nuestro caso. En el particular dicha politica es la norma base a
lo dispuesto en la Reglamentacion de Nic Chile, con lo cual lo dispuesto en su
articulo 4, letra c, que define las circunstancias que se exigen para configurar la
buena fe, aplican al efecto. Este Tribunal entonces, considera que las
condiciones sefialadas por dichos textos, se cumplen de manera 6ptima por el
primer solicitante, en relacion al nombre de dominio en disputa.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su actuar a
la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y
la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige
este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que
este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer
por ambos solicitantes para respaldar sus pretensiones, creandose la conviccion
més absoluta de que es al primer solicitante a quien le corresponde un mejor
derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignarsele el
nombre de dominio fiscalex.cl, conviccion que emana del examen de todas las
argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos
solicitantes.

UNDECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion
del nombre de dominio fiscalex.cl al primer solicitante no vulnera derechos de
ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideracion en
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el sentido de que se mantienen a salvo en relacion al particular, las demas
facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan.

DUODECIMO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos
636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 Anexo 1° del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la demanda de oposicion interpuesta, y por ende la solicitud de
inscripcion de nombre de dominio pedida por el segundo solicitante, Inversiones
Santander Chile Limitada.

2.- Asignar definitvamente el nombre de dominio fiscalex.cl al primer
solicitante, esto es, don MAURICIO NIBALDO SERRANO SEPULVEDA, Rut
10.771.987-3

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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