Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
lapolar-chile.cl

En Santiago a 07 de Octubre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio lapolar-chile.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC
Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante www.lapolarchile.com (PABLO ALFREDO TORRES BUSTOS),

domiciliado en Los Pellines 423 Villa IV Centenario, Chill&n; y por la otra, Segundo Solicitante EMPRESAS LA
POLAR S.A (GARAY GUERRERO LIMITADA), domiciliado en Vitacura 2939, piso 8, Vitacura, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 23 de Agosto de 2013, se recibié en mi oficina Oficio N° 18.684, materia solicita arbitraje
dominio lapolar-chile.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido
de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacién arbitro y la renuncia de
recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con fecha 26 de Agosto de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las partes en conflicto por medio
de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del
procedimiento para el dia 09 de Septiembre de 2013, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 09 de Septiembre de 2013, siendo las 11:45 horas se llevé a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante, EMPRESAS LA POLAR S.A (GARAY
GUERRERO LIMITADA), quienes confieren poder a Don Juan Pablo Rivera, Abogado, y con la
inasistencia del Primer Solicitante, www.lapolar.com (PABLO ALFREDO TORRES BUSTOS), y en
presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la
posibilidad de una conciliacién que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del
procedimiento de acuerdo a la Reglamentacion NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las
partes no se produce acuerdo, por lo que se procede fijar las normas del procedimiento.

Que con fecha 10 de Septiembre de 2013 y dentro del plazo de 3 dias habiles se recihid escrito de
Patrocinio y Poder por parte del Segundo Solicitante

Que con fecha 10 de Septiembre de 2013 y dentro del plazo de 5 dias habiles, se recibié demanda
arbitral por asignacion de nombre de dominio por parte del Segundo Solicitante EMPRESAS LA
POLAR S.A (GARAY GUERRERO LIMITADA)

Que con fecha 25 de Septiembre de 2013, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante se
resuelve: Por presentada demanda arbitral por asignacion de nombre de dominio. Se deja constancia
que el Primer Solicitante no realizo presentacion alguna. Que segin punto N° 3 Fijado en las normas
del Procedimiento, “En caso de recibirse presentacion de solo una de las partes, el arbitro podréa
derechamente citar a oir sentencia”. Se cita a las partes a oir sentencia.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

l.- Fundada en 1920 como sastreria, la que ya en el afio 1953 se convierte en una tienda de multiples

productos con el nombre de La Polar. Hacia fines de los afios 1980, La Polar comienza su expansion en
locales para convertirse en una cadena de grandes tiendas, siguiendo la tendencia de otras empresas como



Falabella, Paris y Ripley. Asi, entre 1985 y 1986 abre sus primeros locales en el centro de Santiago (San
Diego y Monijitas).

La empresa inicid su expansion dentro de Santiago y otras regiones en la década siguiente,
alcanzando 12 locales a 1998, con una superficie de 24.100 m?y 350.000 clientes de sus tarjetas de crédito.

Il.- En 2003, la empresa inicia la transaccion de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago.
En 2007, La Polar cambia su imagen comercial y comienza a participar en centros comerciales luego de una
alianza con Mall Plaza. Ya en 2010, La Polar totaliza 40 tiendas y superficie de 160.000 m2, En el afio 2008
marco el inicio de la internacionalizacién de la empresa, cuando decidid iniciar operaciones en Colombia, lo
que se concreto en 2010 cuando inauguraron su primera tienda en el principal centro comercial de Bogota,
Centro Mayor. En 2011, se inaugurd la segunda tienda en Colombia, en la ciudad de Medellin, en el sector
Carabobo. En 2012 se dio la apertura de otras dos tiendas en las mismas ciudades, una en el sector de
Floresta en la capital colombiana y otra en el sector Molinos de la capital antioquefia

Sin embargo, ese mismo afio, comienzan a conocerse plblicamente una serie de problemas producto
de un aumento en el riesgo crediticio de la compafiia.

El caso generd una crisis importante, ante lo cual la Superintendencia de Valores y Seguros presentd
una querella a 18 ex directivos y al ex auditor de la compafiia por “infringir el deber de cuidado y diligencia”.

En este escenario es donde nace la idea de darle un nuevo aire a su marca con el nombre NUEVA LA
POLAR. Es asi que nuestro mandante inicia el proceso de registro de la marca NUEVA LA POLAR bajo la
solicitud de registro N° 1.031.899. Distinta suerte corre respecto del dominio, el cual se encuentra solicitado
por el demandado quien carece de toda relacion con nuestra representada. Por otra parte los nombres de
dominio www.nuevapolar.cl y www.nuevalapolar.cl han sido recientemente asignados a nuestra representada.

l1.- No sélo la propia historia de nuestra representada la asiste en su mejo derecho, sino que también
la larga lista de marcas comerciales y nombres de dominio registrados tanto en Chile como en el extranjero
que cuentan con la expresion POLAR. (Se incluy6 listado de algo mas de 9 paginas de marcas nacionales y
extranjeras y 2 paginas de dominios)

Mi mandante, cuenta con registros de marcas y dominios que corresponden precisamente a la
expresion “POLAR”, tales como “POLAR” o LAPOLAR.CL, la que es evidentemente similar al nombre de
dominio en disputa. Esta marca es efectivamente utilizada en el mercado en que nuestro mandante desarrolla
sus actividades comerciales, siendo ampliamente reconocido por ella, como consta en los documentos que se
acompafian en el otrosi de esta presentacion ya que, ademas, corresponde a su propia razon social.

Por lo tanto, y segun lo sefialado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto “LAPOLAR-
CHILE.CL", es de gran interés para mi mandante, toda vez que este consiste en la expresion que es
ampliamente reconocida en el rubro del retail, cosa que no ocurre de parte del demandado.

En definitiva, reiteramos que el propésito de los nombres de dominio es la correcta identificacion de
su titular y como légica consecuencia de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la
red internet.

IV.- Hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al segundo
solicitante se estaria produciendo una adulteracion de la realidad y de la expresion “LA POLAR-CHILE”",
ademas de inducir claramente a error a los usuarios que podrian llegar a asociar las marcas y dominios de mi
mandante con una actividad desarrollada por un tercero, donde el mencionado tercero no tiene ni ha tenido
jamas una actividad comercial. El demandado no tiene ni ha tenido jamas participacion alguna en el mercado
del retail bajo nombre alguno que se asocie o asemeje a LA POLAR motivo por el cual queda en evidencia
que es el demandado quien incurre en una conducta abusiva y de mala fe al intentar el registro del dominio
LAPOLAR-CHILE en circunstancia de que carece de un interés legitimo en este dominio.

V.- En conclusion, mi mandante efectiva y realmente es quien tiene un claro mejor derecho para
utilizar la expresion “LAPOLAR-CHILE”, por lo que los usuarios de internet ya identifican y asocian dicha
expresion con mi representada, la cual, resaltamos, es excesiva y confusamente similar al dominio en disputa.

Mi mandante es la legitima creadora del concepto “LA POLAR”. En este sentido, el uso de Ila
expresion “LA POLAR-CHILE" podria ser facilmente confundido con aquellos dominios y marcas comerciales
ampliamente utilizadas por nuestra representada para identificar el origen y procedencia de sus servicios.

Por lo mismo, resulta de toda légica y justicia que quien ha creado una denominacién o concepto
pueda ampararlo y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, mi mandante
ha invertido tiempo y recursos en infraestructuras, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre
con el cual son conocidos sus productos y servicios en el mercado, por cierto, uno de sus activos mas
importantes.

En efecto, el signo “LA POLAR-CHILE” identifica a mi representado toda vez que puede corresponder
a una derivacion logica del nombre con el cual nuestra representada desarrolla su actividad empresarial
desde el momento en que se trata de una expresion practicamente idéntica a sus marcas, nombres de
dominio y razon social.




El criterio de la identidad establece que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la
persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al
mismo.

En razon de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a mi mandante, ya que
es titular, en forma previa, de diversos registros marcarios similares o cuasi idénticos a “LA POLAR-CHILE", la
cual, como ya sefialamos, se utiliza efectivamente en el mercado. En este sentido, creemos importante
reiterar y precisar que el demandado de autos se limitd a tomar la expresion con la cual mi mandante es
reconocido en el mercado, lo que sin lugar a dudas inducira a error y confusion a los usuarios de Internet y
publico consumidor en general.

VI.- POR TANTO, Y DE ACUERDO CON LO EXPUESTO RUEGO A UD: Tener por presentada
demanda en juicio arbitral en contra del sefior PABLO ALFREDO TORRES BUSTOS ya individualizado en
autos, acogerla a tramitacion y en definitiva resolver asignacion el nombre de dominio “LAPOLAR-CHILE.CL"
a mi mandante, con expresa condenacion en costas.

VISTOS:

1. Que la Reglamentacién de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un
Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde
determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado lapolar-chile.cl, y
si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos
adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de variados registros
marcarios y dominios que contienen la expresion POLAR, de acuerdo a la prueba rendida en autos, y
que la marca registrada goza de fama y notoriedad en Chile.

3. Que también es un hecho publico y notorio, y mas aun con las circunstancias expuestas por el
Segundo Solicitante en su demanda arbitral, que la marca LA POLAR es una marca famosa y
ampliamente reconocida en Chile en el ambito del retail de manera que no resulta posible que un
nombre de dominio que contenga dicha marca como es el dominio en disputa lapolar-chile.cl pueda
ser asignado a un tercero sin que ello induzca a confusiones y errores a los consumidores. Mas aun
por cuanto la expresién Chile no constituye ningin aporte sustantivo que permitiera diferenciarse o
distinguirse de la reconocida marca LA POLAR.

4. Que por otra parte, del Primer Solicitante no realiz6 presentacion alguna en autos ni tampoco acreditd
derecho alguno respecto del dominio en disputa.

5. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros
marcarios, y de la fama y reconocimiento del cual goza el Segundo Solicitante en autos con respecto
a su marca LA POLAR, en mérito de lo cual



SE RESUELVE:

Se asigna el dominio lapolar-chile.cl al Sequndo Solicitante, EMPRESAS LA POLAR S.A (GARAY
GUERRERO LIMITADA)

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 14.163.702-9 RUT: 16.278.653-9



