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Rol 7-16-13

lapolarchile.cl

Oficio NIC Chile 18639

Pablo Alfredo Torres Bustos v. Empresas La Polar S.A.

O

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veinticinco de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

Con fecha 29 de marzo de 2013, don Pablo Alfredo Torres Bustos, domiciliado
en Los Pellines 423, Villa IV Centenario, Chillan, en adelante también denominado
«Primer Solicitante», solicit6 la inscripcion del nombre de dominio <lapolarchile.cl>, en

adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 19, de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de
NIC Chile, en adelante la «<RFR-CL», Empresas La Polar S.A., domiciliada para estos
efectos en Vitacura 2939, piso 8, Las Condes, Santiago, representada en dicha
solicitud por Garay Guerrero Limitada, RUT 76.065.646-1, en adelante también
denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Jorge
Garay Pérez, solicitd igualmente la asignacion del mismo nombre de dominio

<lapolarchile.cl> con fecha 2 de abril de 2013 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Adicionalmente, Cerveceria Austral S.A., domiciliada para estos efectos en Av.
Andres Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada
«Tercer Solicitante», también solicité la asignacién del mismo nombre de dominio

<lapolarchile.cl> con fecha 5 de abril de 2013, en adelante, la «Tercera Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL,
y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en
adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18639, de fecha 1°de
octubre de 2013, NIC Chile design6 al infrascrito como &rbitro arbitrador para la
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resolucion del presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio
<lapolarchile.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio
«disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via
electrénica la documentacion disponible en dicho soporte.

Con fecha 9 de octubre de 2013, este sentenciador aceptd el cargo de arbitro
arbitrador y juré desempenarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En
la misma resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal
arbitral, fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a
las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el dia 18 de octubre de 2013,
disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan, y
qgue en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a
seguir para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resoluciéon se ordené
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta
en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebr6 con la sola asistencia
del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este arbitro y en rebeldia
del Primer Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, el tribunal
inform6 que las bases de procedimiento serian detalladas en una resolucién a ser
notificada a las partes. De todo lo obrado se levanté un acta que fue firmada por la
parte compareciente y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento
fueron establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo
electrénico, sin que fuera objeto de recursos. En dicha resolucién se dispuso que “No
habiendo comparecido a la audiencia de conciliacién el Tercer Solicitante, Cerveceria
Austral S.A., informe dicha parte al tribunal, dentro de tercero dia, si continuard o no
como parte de este arbitraje, bajo apercibimiento de tenerle por desistida de su
solicitud de asignaciéon del nombre de dominio <lapolarchile.cl>.” No habiendo dicho
Tercer Solicitante dado cumplimiento a la referida resolucion, en resolucién de fecha 16
de diciembre de 2013 se dispuso tenerle por incurso en el apercibimiento decretado y
en consecuencia se le tuvo por desistido de su solicitud de asignacién del nombre de

dominio <lapolarchile.cl>, sin que dicha resolucion fuera objeto de recursos.

En resolucion posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijo plazo para la
presentacion de las demandas. Unicamente el Segundo Solicitante presenté demanda
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acompafnando documentacion probatoria en sustento de su pretension. Basicamente

afirma en su demanda:

(A) Fundada en 1920 como una sastreria, la que ya en el afo en 1953 se convierte en

una tienda de multiples productos con el nombre de La Polar. Hacia fines de los
anos 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 abren sus primeros locales en el
centro de Santiago (San Diego y Monijitas). En 1989 entran en el negocio crediticio
al emitir su tarjeta de crédito para compras en la cadena. La empresa inicié su
expansién 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. En 2002 abrieron su tienda virtual y comenzaron a establecer
alianzas con otras empresas permitiendo el uso de la tarjeta de crédito en sus
locales. La estrategia tuvo gran éxito y los ingresos de la empresa se triplicaron,
pasando de 99 mil millones de pesos en 2001 a 303 mil millones en 2006, mientras
las utilidades pasaron de 4 mil millones a 27 mil millones en el mismo periodo. 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 a 2010, La Polar
totaliza 40 tiendas y una superficie de 160.000 m2. El afio 2008 marcé el inicio de la
internacionalizacion de la empresa, cuando decidi6 iniciar operaciones en
Colombia, lo que se concreté en 2010 cuando inauguraron su primera tienda en el
principal centro comercial de Bogota, Centro Mayor. En 2011, se inauguré 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

antioquena.

(B) Haciendo una sintesis de la historia de esta compaifiia, su actividad comercial tanto

a nivel local como a nivel internacional, sus marcas y nombres de dominio
registrados, se puede concluir que a nuestro mandante si lo asiste un mejor
derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, no sélo la propia historia de
nuestra representada la asiste en su mejor derecho, sino que también la larga lista
de marcas comerciales y nombres de dominio registrados tanto en Chile como en el
extranjero. A continuacién un listado resumido que contiene sé6lo las marcas y
dominios registrados por nuestra representada que cuentan con la expresion
POLAR:
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Marcas Nacionales:

Registro Fecha Marca Clases
706503 22/10/2004 CLUB DORADO LA POLAR 16
706915 27/10/2004 LA POLAR 3
706916 27/10/2004 LA POLAR 6
707038 28/10/2004 LA POLAR TE SORPRENDE 35
711088 09/12/2004 POLAR EXPRESS 353638 ...
713505 30/12/2004 LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR 35 39
713556 30/12/2004 LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR 25
713557 30/12/2004 LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR E.Comercial
715578 20/01/2005 NEO ELECTRONICS LA POLAR 9
724231 27/04/2005 LA POLAR, MUCHO MAS QUE COMPRAR 3538
729268 15/07/2005 LA POLAR, MUCHO MAS QUE COMPRAR 16
743590 23/12/2005 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO E.Comercial
744325 29/12/2005 EMPRESAS LA POLAR 41
747588 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 42
747589 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 39
747590 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 36
747591 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 30
747592 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 29
747593 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 28
747594 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 27
747595 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 26
747596 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 25
747597 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 24
747598 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 23
747599 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 22
747600 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 21
747601 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 20
747602 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 19
747603 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 18
747604 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 17
747605 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 16
747606 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 15
747607 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 14
747608 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 13
747609 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 12
747610 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 11
747611 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 10
747612 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 9
747613 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 8
747614 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 7
747615 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 6
747616 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 5
747617 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 4
747618 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 3
747619 24/01/2006 EMPRESAS LA POLAR 1
752258 02/03/2006 LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR 35 38
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753692
754648
754868
756966
761090
761091
761092
763213
763475
763533
771792
775707
776744
776745
776746
777849
789831
792463
792464
792465
793700
794238
794239
794240
794241
794242
794243
794244
794245
794246
794247
794248
794249
794250
794251
794252
794253
794254
794255
794256
794257
794258

796689
796690
796691

796692
796693
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16/03/2006
28/03/2006
29/03/2006
25/04/2006
27/06/2006
27/06/2006
27/06/2006
24/07/2006
27/07/2006
31/07/2006
09/11/2006
27/12/2006
08/01/2007
08/01/2007
08/01/2007
18/01/2007
17/02/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
19/12/2006
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007
13/08/2007

13/09/2007

13/09/2007

13/09/2007

13/09/2007
13/09/2007

LA POLAR

MULTITIENDAS LA POLAR
MULTITIENDAS LA POLAR
EMPRESAS LA POLAR

INTERNET FREE LA POLAR
INTERNET FREE LA POLAR
INTERNET FREE LA POLAR

LA POLAR NAVIDAD, ES TIEMPO DE SONAR
LA POLAR NAVIDAD, ES TIEMPO DE SONAR
LA POLAR

LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO
EN LA POLAR LA GRAN FERIA DEL DEPORTE
EMPRESAS LA POLAR

EMPRESAS LA POLAR

EMPRESAS LA POLAR

EMPRESAS LA POLAR

DIAS ESPECTACULARES EN LA POLAR
NOVIOS LA POLAR

NOVIOS LA POLAR

NOVIOS LA POLAR

LA POLAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR

LA POLAR, OPORTUNIDADES PARA REGALAR A
PAPA

LA POLAR, OPORTUNIDADES PARA REGALAR A
PAPA

LA POLAR, OPORTUNIDADES PARA REGALAR A
MAMA

LA POLAR, OPORTUNIDADES PARA REGALAR A
MAMA

LA POLAR, OPORTUNIDADES PARA REGALAR
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81112 ..
35 39
E.Comercial

35
16
35
38
16
35

916

35
35
2
32
34
33
35
16
35
38

11
12
14
15
17
18
20
21
22
24
25
27
28

16

29
30

35

38

35

38
35
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EN NAVIDAD

LA POLAR, OPORTUNIDADES PARA REGALAR
796694 13/09/2007 EN NAVIDAD 38
796695 13/09/2007 LA POLAR, DIAS LLEGAR Y LLEVAR 35
796696 13/09/2007 LA POLAR, DIAS LLEGAR Y LLEVAR 38
805069 17/02/2007 LA POLAR, LLEGARY VOLAR 394041 ...
814691 22/04/2008 LA POLAR 35
816199 13/05/2008 EMPRESAS LA POLAR 31
818142  30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER 18
818143 30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER 22

818158  30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER
818159  30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER
818160  30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER

818161 30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER 14
818219  30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER 25
818220  30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER 28
818221 30/05/2008 LA POLAR, WIND BLOCKER 41
818222  30/05/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 3
818223  30/05/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 8
818224  30/05/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 9
818225  30/05/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 14
818226  30/05/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 18
818227  30/05/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 22
818228  30/05/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 25
818229  30/05/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 28
818230  30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 3
818231 30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 8
818232  30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 9
818233  30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 14
818234  30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 18
818235  30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 22
818236  30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 25
818237  30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 28
818238  30/05/2008 LA POLAR, THERMO COAT 41
818553  03/06/2008 LA POLAR, RAIN BLOCKER 41
821127  03/07/2008 LA POLAR 135..
TODO EN UN SOLO LUGAR, MULTITIENDAS LA

824581 04/07/2007 POLAR, LLEGAR Y LLEVAR 135..
827059  23/03/2008 TECNOPOLAR 353638 ...
829637  26/05/2008 MULTITECNO LA POLAR 16
835906  31/07/2008 CORPOLAR 353638 ...
835907  31/07/2008 POLARMATICO 42
835908  01/06/2008 LA POLAR 35 38
837025  29/07/2008 LA POLAR, COMPRAR Y GANAR 3538
837026  29/07/2008 LA POLAR, CREDICUPO AUTOMATICO 25
837583  29/07/2008 LA POLAR, RASPARY GANAR 25
837584  31/07/2008 LA POLAR, SABE LO QUE USTED QUIERE 25
838302  08/01/2009 LA POLAR EXTRALINDA 41
838303  08/01/2009 EN LA POLAR PONGALE PRECIO 16
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838304 08/01/2009 EN LA POLAR PONGALE PRECIO 35
838305 08/01/2009 LA POLAR EXTRALINDA 38
838306 08/01/2009 LA POLAR EXTRALINDA 35
838307 08/01/2009 LA POLAR EXTRALINDA 16
838340 08/01/2009 LA POLAR COMPRAR Y GANAR 16
841728 18/02/2009 LA POLAR SABE LO QUE USTED QUIERE 36
841729 18/02/2009 LA POLAR, CREDICUPO AUTOMATICO 38
841730 18/02/2009 LA POLAR, CREDICUPO AUTOMATICO 36
841731 18/02/2009 LA POLAR, CREDICUPO AUTOMATICO 35
841732 18/02/2009 LA POLAR, COMPRAR Y GANAR 36
841733 18/02/2009 POLARMATICO 38
841734 18/02/2009 POLARMATICO 36
841735 18/02/2009 POLARMATICO 35
842066 20/02/2009 LA POLAR, RASPAR Y GANAR 36
842735 04/12/2008 CLUB DORADO LA POLAR 35 38
842753 02/03/2009 MULTITECNO LA POLAR 38
842755 02/03/2009 MULTITECNO LA POLAR 35
844533 27/11/2008 LA POLAR 36 3739 ...
845126 07/01/2009 POLAR EXPRESS 91625 ...
845130 27/11/2008 LA POLAR 29 30
846774 15/04/2009 LA POLAR 123..
846782 15/04/2009 LA POLAR MOVIL 38
846783 15/04/2009 LA POLAR MOVIL 36
846784 15/04/2009 LA POLAR MOVIL 35
846785 15/04/2009 LA POLAR MOVIL 16
846786 15/04/2009 LA POLAR MOVIL 16
846787 15/04/2009 LA POLAR MOVIL 38
846788 15/04/2009 LA POLAR MOVIL 35
846789 15/04/2009 LA POLAR MOVIL 36
848601 31/07/2008 CLUB DORADO LA POLAR 25
854850 26/05/2009 ASI ES LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR 38
854851 26/05/2009 ASI ES LA POLAR, LLEGAR Y LLEVAR 16
855000 26/05/2009 LA POLAR 40 41
856054 23/07/2009 BLANK BY LA POLAR 18
856055 23/07/2009 BLANK BY LA POLAR 25
856056 23/07/2009 BLANK BY LA POLAR 20
856057 23/07/2009 BLANK BY LA POLAR 21
856178 24/07/2009 BLANK BY LA POLAR 14
858211 07/04/2008 MULTIPOLAR 3536 37 ...
859794 29/04/2008 MUTLIPOLAR 368..
863297 16/10/2009 EMPRESAS LA POLAR 37
863298 16/10/2009 EMPRESAS LA POLAR 38
863299 16/10/2009 EMPRESAS LA POLAR 40
863300 16/10/2009 EMPRESAS LA POLAR 43
863301 16/10/2009 EMPRESAS LA POLAR 45
863305 16/10/2009 OFERTACUOTAS LA POLAR 36
863306 16/10/2009 OFERTACUOTAS LA POLAR 38
863307 16/10/2009 LA POLAR 1
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863308
863309
863310
863311
863312
863734
863735
863736
863737
864350
864363
864364
864365
864366
864367
864368
864369
864370
864371
864372
864373
864374
864377
864378
864379
864380
864381
864382
864383
864384
864392
864393
864394
864395
864396
864398
864399
864400
864401
864435
869450
869451
869452
869524
869525
869526
869527
872227

lapolarchile.cl

16/10/2009
16/10/2009
16/10/2009
16/10/2009
16/10/2009
21/10/2009
21/10/2009
21/10/2009
21/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/12/2009
04/02/2010

LA POLAR

LA POLAR

LA POLAR

LA POLAR

LA POLAR

CLUB DORADO LA POLAR

CLUB DORADO LA POLAR

CLUB DORADO LA POLAR

CLUB DORADO LA POLAR

LA POLAR

NOVIOS LA POLAR

NOVIOS LA POLAR

NOVIOS LA POLAR

NOVIOS LA POLAR

BANCO LA POLAR

BANCO LA POLAR

BANCO LA POLAR

BANCO LA POLAR

SEGUROS LA POLAR

SEGUROS LA POLAR

SEGUROS LA POLAR

SEGUROS LA POLAR

VIAJES LA POLAR

VIAJES LA POLAR

VIAJES LA POLAR

VIAJES LA POLAR

VIAJES LA POLAR

LA POLARP

LA POLAR P

LA POLARP

LA POLAR, NO VENIR ES UN PECADO
LA POLAR, NO VENIR ES UN PECADO
LA POLAR, NO VENIR ES UN PECADO
LA POLAR, NO VENIR ES UN PECADO
LA POLAR, NO VENIR ES UN PECADO
EN LA POLAR, EL 2 A UN PESO

EN LA POLAR, EL 2 A UN PESO

EN LA POLAR, EL 2 A UN PESO

EN LA POLAR, EL 2 A UN PESO
OFERTACUOTAS LA POLAR

MAXIMA GARANTIA LA POLAR HASTA 4 ANOS
MAXIMA GARANTIA LA POLAR HASTA 4 ANOS
MAXIMA GARANTIA LA POLAR HASTA 4 ANOS
MAXIMA GARANTIA LA POLAR
MAXIMA GARANTIA LA POLAR
MAXIMA GARANTIA LA POLAR
MAXIMA GARANTIA LA POLAR

LA POLAR
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873355  20/01/2010 CLUB DORADO LA POLAR 45
873356  20/01/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 45
874485  28/01/2010 INTERNET FREE LA POLAR 42
876371 16/03/2010 ESPECTAPOLAR 16
876372 16/03/2010 ESPECTAPOLAR 35
876373 16/03/2010 ESPECTAPOLAR 41
878325 16/11/2008 LA POLAR 35 41
878773 17/03/2010 LA POLAR 123 ..
879796  30/03/2010 LA POLAR SABE LO QUE USTED QUIERE 38
879797  30/03/2010 LA POLAR SABE LO QUE USTED QUIERE 35
879798  30/03/2010 LA POLAR, RASPARY GANAR 38
879799  30/03/2010 LA POLAR, RASPARY GANAR 35
880426  07/04/2010 MAXIMA GARANTIA LA POLAR 36
880650  09/04/2010 MAXIMA GARANTIA LA POLAR 38
880651 09/04/2010  MAXIMA GARANTIA LA POLAR 16
881538  20/04/2010 MAXIMA GARANTIA LA POLAR 35
883739 14/05/2010 LA POLAR CRECIENDO JUNTO A TI 35
888817  01/07/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 36
888818  01/07/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 37
888819  01/07/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 38
888820  01/07/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 40
888821 01/07/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 41
888822  01/07/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 42
888823 01/07/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 43
888824  01/07/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 44
890653 15/07/2010 P LA POLARP 16
890654 15/07/2010 P LA POLAR P 36
892631 03/08/2010 P LA POLARP 35
894972  24/08/2010 MAXIMA GARANTIA LA POLAR HASTA 4 ANOS 16
897931 06/09/2010 POLARCORP 353638 ...
897932  06/09/2010 POLAR EXPRESS 134..
898869  04/10/2010 NEO ELECTRONICS LA POLAR 15
899034  06/10/2010 NEO ELECTRONICS LA POLAR 12
LA POLAR, CUOTAS BAJAS, NUESTRO
899039  06/10/2010 COMPROMISO 16
LA POLAR, CUOTAS BAJAS, NUESTRO
899040  06/10/2010 COMPROMISO 35
LA POLAR, CUOTAS BAJAS, NUESTRO
899041 06/10/2010  COMPROMISO 36
LA POLAR, CUOTAS BAJAS, NUESTRO
899042  06/10/2010 COMPROMISO 38
900067 19/10/2010 LA POLAR, SEMANA HOGAR ES MIO 39
900108 19/10/2010 LA POLAR, EXTRALINDA 25
903311 23/11/2010 CLUB DORADO LA POLAR 16
903312  23/11/2010 CLUB DORADO LA POLAR 41
906876  04/01/2011 LA POLAR.CL 35
906877  04/01/2011 LA POLAR.CL 36
906878  04/01/2011 LA POLAR.CL TIENDA 16
906879  04/01/2011 LA POLAR.CL TIENDA 35
906880  04/01/2011 LA POLAR.CL TIENDA 36
906881 04/01/2011 LA POLAR.CL EXPRESS 35
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906882
906883
906884
908599
908602
908608
913671
914547
914548
914604
914629
914630
924816
933958
934254
934255
934256
935732
938611
938612
938613
941726
945297
946222
946224

946226

946228
968813
968815
968817
968819
970047
970049
970051
970053

993320
994064

04/01/2011
04/01/2011
04/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
25/01/2011
03/04/2011
31/03/2011
31/03/2011
01/04/2011
01/04/2011
01/04/2011
24/05/2011
11/09/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
04/01/2012
27/12/2011
19/03/2012
19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012

21/08/2012
21/08/2012

LA POLAR.CL EXPRESS

LA POLAR.CL MOVIL

LA POLAR.CL MOVIL

LA POLAR.CL MOVIL

LA POLAR.CL EXPRESS

LA POLAR.CL

POLARGROUP

LA POLAR.CL EXPRESS

LA POLAR.CL MOVIL

LA POLAR ICONO

LA POLAR.CL

LA POLAR.CL TIENDA

CORPOLAR

LA POLAR

MUNDO TOUCH DE LA POLAR, VIVE MEJOR

LA POLAR, VIVE MEJOR

LA POLAR, VIVE MEJOR

MUNDO TOUCH DE LA POLAR, VIVE MEJOR
EMPRENDER TIENE CARA DE MUJER, LA POLAR
EMPRENDER TIENE CARA DE MUJER, LA POLAR
EMPRENDER TIENE CARA DE MUJER, LA POLAR
LA POLAR, SACATE PARTIDO

LA POLAR, SACATE PARTIDO

LIQUIDACION LA POLAR, NO TE AFLIJAS

LIQUIDACION LA POLAR, NO TE AFLIJAS
LIQUIDACION LA POLAR, NO TE AFLIJAS MI
NEGRA

LIQUIDACION LA POLAR, NO TE AFLIJAS MI
NEGRA

SUPER MIERCOLES LA POLAR
SUPER MIERCOLES LA POLAR
SUPER CUOTA LA POLAR
SUPER CUOTA LA POLAR

LA POLAR PLUS

LA POLAR PLUS

TARJETA LA POLAR PLUS
TARJETA LA POLAR PLUS

LA POLAR
LA POLAR
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36
35
36
16
16
16
353638 ...
38
38
3
38
38
16
35
35
16
35
16
16
35
36
35
16
16
35

16

35
36
16
36
16
16
36
16

36
34
E.Comercial

39

(C) Funda también su demanda en diversos registros marcarios extranjros y en su

titularidad sobre el nombre de dominio LAPOLAR.CL, asigando con fecha 5 de

diciembre de 2011. Contindia la demanda mencionando basicamente lo siguiente:

lapolarchile.cl
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(D) 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

O

efectivamente utilizada en el mercado en que nuestro mandante desarrolla sus
actividades comerciales, siendo ampliamente reconocido por ella, y ademas,
corresponde a su propia razon social. Por lo tanto, y segun lo sefalado, resulta
evidente que el nombre de dominio en conflicto "LAPOLARCHILE.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. Tal como lo hemos sefalado, mi mandante hace algun tiempo ha
empezado su internacionalizacién, contando a la fecha con 5 tiendas en Colombia.

(E) En definitiva, reiteramos que el proposito de los nombres de dominio es la correcta
identificacién de su titular y como légica consecuencia de los productos y servicios
que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por otra parte, el objetivo
final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distincién por
medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y servicios que se
transan en el mercado real. Asimismo, hay que tener presente que en el caso de
autos si se asignara el nombre de dominio al primer 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 han 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 LAPOLARCHILE

en circunstancia de que carecen de un interés legitimo en este dominio.

(F) El titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama,
notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las
reconocidas por la mayoria de los consumidores en un lugar y mercado
determinado, son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla de
los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente que la
aplicacion de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor
derecho sobre el nombre de dominio LAPOLARCHILE.CL, toda vez que el signos
de propiedad de nuestra representada que contienen el concepto "POLAR", son
virtualmente idénticos al dominio disputado, identifica sus respectivas marcas y
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dominios, gozando de una indiscutida notoriedad en el mercado del retail tanto a

O

nivel local como internacional dado su crecimiento especialmente en Colombia.
Simple prueba de lo anterior es la amplisima gama de registros de la marca POLAR
y sus derivador registradas en diversos paises. Asi las cosas, corresponde la
aplicacién de este principio a la resoluciéon del conflicto de autos y asignar el
nombre de dominio "LAPOLARCHILE.CL" a mi mandante.

(G) Tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto
o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.
Pues bien, mi mandante tiene diversos registros, tanto marcarios como nombres de
dominio, del concepto "POLAR", y dichas expresiones corresponden a un proyecto
que real y efectivamente ha sido creado y desarrollado por afnos por mi
representado para ofrecer importantes servicios tanto en nuestro pais como en el
extranjero. En conclusiéon, mi mandante efectiva y realmente es quien tiene un claro
mejor derecho para utilizar la expresion "LAPOLARCHILE", por lo que los usuarios
de Internet ya identifican y asocian dicha expresién con mi representada, la cual,

resaltamos, es excesiva y confusamente similar al dominio en disputa.

(H) 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 razén 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
POLARCHILE", la cual, como ya senalamos, se utiliza efectivamente en el
mercado. En este sentido, creemos importante reiterar y precisar que el
demandado de autos se limitd6 a tomar la expresién 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.

() De acuerdo con todo lo expuesto en esta presentacién y teniendo presente los
diversos argumentos antes indicados, asi como la titularidad de diversos y previos
registros marcarios y nombres de dominio en Chile y en extranjero, la fama vy
notoriedad de sus marcas, la vinculaciobn de esa marca con los productos y
servicios que comercializa mi mandante, asi como también la promocién y
comercializacion de sus productos y servicios en un sitio en Internet, resulta
evidente que es nuestro representado el titular del mejor derecho para la obtencién
del nombre de dominio en cuestién. Cabe tener presente que los antecedentes y
los registros marcarios y nombres de dominios antes citados acreditan
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fehacientemente que ha sido mi mandante quien ha creado, conferido fama,
notoriedad y distintividad al signo "LA POLAR” siendo evidente que el demandado
aprovechara ilegitimamente esa fama y notoriedad adquirida luego de afos de
esfuerzo y trabajo en caso de que se le asigne el dominio en LAPOLARCHILE.CL,
en circunstancia de que no existe un verdadero y legitimo interés por parte del
demandado de usar el mencionado dominio por cuanto no tiene ni ha tenido nunca
una participacion en el mercado del retail, lo que s6lo demuestra el interés de
aprovecharse de que se trata de un nombre de dominio importante y de relevancia

comercial.

En sustento de su pretensién, el Segundo Solicitante acompané los siguientes
documentos probatorios: 1. Impresion fallo arbitral por nombre de dominio www.lapolar-
chile.cl, de fecha 7 de octubre de 2013. 2. Impresién fallo arbitral por nombre de
dominio www.nuevapolar.cl, de fecha 14 de agosto de 2013. 3. Impresién fallo arbitral
por nombre de dominio www.nuevalapolar.cl, de fecha 24 de abril de 2013.

Se confirié traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y

posteriormente se cit6 a las partes a oir sentencia.

Finalmente, para mejor resolver, se dispuso de oficio la agregacion a los autos
de la informacién que conste en la base de datos de INAPI acerca de la titularidad de la
marca LA POLAR, registros 814691 y N° 846774, lo que se cumplié por este tribunal
con fecha 24 de junio de 2014.

CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia
y a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL sefala que
«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 reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de
la regla 12 de la RFR-CL sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje
para solucién de conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de

dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo
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determine el arbitro». En relacion a las exigencias normativas substantivas
establecidas para las solicitudes de inscripcion de nombres de dominio, dispone
el parrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1%, de la RFR-CL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
arménicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este
sentenciador. Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se
encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia
debera resolverse Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad
diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde
analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipdtesis
contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

Que en relacién a la posible infraccién a derechos validamente adquiridos, este
sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta
derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los
siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en
el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo
de afectacién a un derecho, sea que se trate de una perturbacién, afectacion

0 perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas sefnaladas precedentemente debe

verificarse, ademas, al momento de presentacién de la solicitud respectiva, ya
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que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la

O

solicitud misma.

4.-) Que en relaciébn a la existencia de derechos relevantes en la especie, se
encuentra acreditado en autos que Empresas La Polar S.A., Segundo Solicitante,
es titular de derechos adquiridos sobre la marca LA POLAR, registrada a su
nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha de presentacion de la Primera
Solicitud. En efecto, de los atestados agregados a este expediente como medida
para mejor resolver consta que la demandante es titular de la marca LA POLAR,
registro N° 846774, de fecha 15/04/2009, que distingue establecimiento comercial
de venta de toda clase de productos en todas las regiones del pais; y registro
N° 814691, de fecha 22/04/2008, que distingue servicios de venta a través de
Internet, clase 35; ambos a nombre de Empresas La Polar S.A.

5.-) Que, asimismo, se ha acreditado en autos mediante los documentos
acompanados por la demandante y no objetados, que en procesos precedentes
sobre conflictos por asignacién de nombres de dominio, se ha recnocido a dicha
parte la calidad de titular de la marca LA POLAR en nuestro pais.

6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don Pablo Alfredo Torres Bustos, no
ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignacién del
nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en
aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos no presenté demanda
ni tampoco contestacién, no obstante haber sido debidamente emplazada y
notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones
dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el
nombre de dominio disputado como sitio web, segun consta a este sentenciador
tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.lapolarchile.cl>, de
lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que en términos generales y abstractos, las hip6tesis expuestas relativas a la
«alusion», «reproduccion» o «inclusién» de un nombre, marca u otra designacion
o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha
colisibn se manifiesta de manera completa o bien Unicamente en su nudcleo
caracteristico o evocativo. En igual sentido, las hipo6tesis de afectacion a

derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la
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10.-)

11.-)

confusion, asociacion o denigracion de derechos de terceros.

Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o
compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologias de cotejo,
como los criterios conceptual, fonético y grafico, ello sin perjuicio de dejar abierta
la posibilidad de incorporar otros elementos de valoracién, segun cual sea el caso
concreto. Ademads, este sentenciador entiende que cada uno de dichos
elementos analiticos puede operar auténoma o independientemente, lo que se
traduce en la adopcion de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar
una decisién. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es
“‘complejo” —vale decir que esta compuesto por multiples elementos, sin
agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental
analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto,
si el nombre o signo protegido estd contenido o reproducido en el nombre de
dominio, prima facie ello puede constituir un potencial riesgo de confusion o
asociacion, hipétesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si
los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien

de tal significacion que eviten la afectacion a derechos.

Que, en la especie, la marca LA POLAR del Segundo Solicitante esta incluida de
manera integra en el nombre de dominio disputado, situacion que conforme a lo
antes razonado exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD
para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial

riesgo de confusion o asociacion.

Que el agregado «CHILE», lejos de diferenciar semanticamente el dominio en
disputa de la marca LA POLAR, por el contrario, mantiene la asociacién o
confusiébn que potencialmente podria generarse entre el publico consumidor,
puesto que dicha expresién corresponde al nombre de nuestro pais, de manera
que al agregar la referida denominacién de Estado a la marca LA POLAR, signo
ampliamente conocido por los consumidores de nuestro pais, o que ademas es
un hecho publico y notorio, en definitiva se consigue reforzar la necesaria
asociacion que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el

nombre de dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.

Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio

en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resultaria indudablemente portador
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de un potencial riesgo de confusion o asociacién para los usuarios de la Red,

O

quienes natural y I6gicamente tenderan a asociar dicho nombre de dominio con la
marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la
solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer
Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos validamente adquiridos por
el Segundo Solicitante sobre su marca comercial LA POLAR.

12.-) Que la conclusion precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad,
se adecua y resulta arménica ademas con otras consideraciones adicionales de
prudencia y equidad que este arbitro estima relevantes en la especie. En efecto,
no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningun vinculo con el nombre de
dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podria
este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo
Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el

referido SLD del nombre de dominio en disputa.

13.-) Si bien a la época de esta sentencia el Primer Solicitante no usa el nombre de
dominio como sitio web, ello no significa en modo alguno que dicha situacion se
vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante

o por un eventual tercero autorizado o cesionario.

14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador
concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de
registro del nombre de dominio <lapolarchile.cl> presentada por don Pablo
Alfredo Torres Bustos contraria los derechos validamente adquiridos por
Empresas La Polar S.A. sobre su marca comercial «<LA POLAR», cumpliéndose
de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 parrafo 1° de
la RFR-CL, conclusion que ademdas es arménica con los razonamientos de
prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces
justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el
nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

15.-) Que el parrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «Las costas del
arbitraje seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo
exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion
[...]. Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad
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de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre

O

de dominio rechazado a inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia
de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante
haya actuado de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido motivo
alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se
configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera
que el Primer Solicitante deberd quedar eximido del pago de las costas del
presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes
del Cddigo Orgéanico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Cédigo de
Procedimiento Civil,

SE RESUELYVE:

.- Acoger la demanda deducida por Empresas La Polar S.A. y, en consecuencia,
rechazar la solicitud de asignacion del nombre de dominio <lapolarchile.cl>
presentada por don Pablo Alfredo Torres Bustos, RUT 15.217.873-5, ordenando

su eliminacion.

[l.- Asignar el nombre de dominio <lapolarchile.cl> a Empresas La Polar S.A.,
representada por Garay Guerrero Limitada, RUT 76.065.646-1.

[ll.-  Tener por desistida a Cerveceria Austral S.A., RUT 96.919.980-7, de su solicitud
de asignacion del nombre de dominio <lapolarchile.cl>, ordenando su

eliminacion.

IV.- No condenar en costas al demandado.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente
sentencia para los fines correspondientes.

Rol N® 7-16-13.
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Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofa Lorena Garcia Huidobro O., cédula Nacional de Identidad N°® 6.489.812-
4,y dofna Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.
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