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Oficio NIC Chile 18642
Miguel Karim Salipa Yutronic v. Nestle Chile S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintisiete de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

Con fecha 30 de marzo de 2013, don Miguel Karim Salipa Yutronic, domiciliado
en Rio de Janeiro 845, Recoleta, Santiago, en adelante también denominado «Primer
Solicitante» 0 «demandado», solicitdé la inscripcion del nombre de dominio
<leysuper8.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 19, de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de
NIC Chile, en adelante la «<RFR-CL», Nestle Chile S.A., domiciliada para estos efectos
en Av. Isidora Goyenechea 2800, Of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago, en
adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante» o «demandante»,
representada en autos por don Francisco Carey Carvallo, solicitdé igualmente la
asignacion del mismo nombre de dominio <leysuper8.cl> con fecha 22 de abril de 2013
en adelante, la «Segunda 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 18642, de fecha 1°de
octubre de 2013, NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la
resolucion del presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio
<leysuper8.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.
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Con fecha 9 de octubre de 2013, este sentenciador aceptd el cargo de arbitro

O

arbitrador y juré desempenarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En
la misma resolucion, 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
informé 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 resolucidn posterior, y conforme a las
bases de procedimiento, se fijé plazo para la presentacion de las demandas.

Unicamente el Segundo Solicitante presentdé demanda acompafando
documentacion probatoria en sustento de su pretensién. Basicamente afirma en su

demanda:

(A) Mi mandante, NESTLE CHILE S.A. es una persona juridica correspondiente a la
filian en Chile de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., reconocida
empresa en la industria alimenticia y lider en el mercado de alimentos de consumo
humano y animal ampliamente conocido a nivel nacional e internacional. A mayor
abundamiento, los derechos industriales e intelectuales asociados los productos de
dicha empresa se encuentran registrados a nombre de SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A. para evitar la existencia de derechos a nombre de filiales quedando
todo bajo la titularidad de la empresa matriz, lo cual se debe tener en consideracion
al momento de analizar los derechos adquiridos que el nombre de dominio en

disputa infringe como se expondra a continuacion.
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(B) Dentro de este contexto, una de las marcas mas reconocidas en el mercado
chileno a SUPER 8, marcas bajo la cuales se comercializa un producto alimenticio
correspondiente un producto de confiteria, especificamente una oblea banada en
chocolate, el cual es ampliamente reconocido por el publico consumidor atendido
que se encuentra presente en el mercado nacional hace mas de 20 afos. Como
consecuencia directa de lo anterior, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
adoptdé como estrategia comercial registrar como marca comercial la expresién
SUPER 8 y denominaciones afines en nuestro pais, con el objeto de evitar que
terceros o su competencia directa se apropien de conceptos caracteristicos de sus
productos. En este contexto, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A,, es titular de

las siguientes marcas comerciales:

e SUPER 8, registro N° 896.966, concedida con fecha 14 de septiembre de 2010,
para distinguir “café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del
café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas,
pasteleria y confiteria; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura,
polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas;

especias; hielo” de la clase 30.

e SUPER 8, Registro N° 911.739, concedida con fecha 17 de enero de 2011,
para distinguir “exclusivamente galleteria, confiteria y pasteleria” de la clase 30.
Al respecto, cabe hacer presente que el registro original corresponde al
N° 360768 concedido con fecha 10 de octubre de 1990.

e SUPER 8, registro N° 917.820, concedida con fecha 6 de abril de 2011, para
distinguir “café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café;
harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pasteleria
y confiteria; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para
hacer subir la masa; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo” de
la clase 30. Al respecto, cabe hacer presente que el registro original
corresponde al N°593961 concedido con fecha 6 de abril de 2001.

(C) Adicionalmente, es titular de nombres de dominio que tienen directa relacién con el
nombre de dominio solicitado en autos por la evidente semejanza gréfica existente
entre ellos, que corresponde los siguientes: SUPER8.CL otorgado el 31 de
diciembre de 2011; y SUPEROCHO.CL, otorgado el 23 de mayo de 2013.
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(D) La marca SUPER 8 de mi mandante goza de fama y notoriedad a nivel nacional,

O

siendo ampliamente reconocido por los consumidores que demandan y acceden a
este tipo de producto, dado que corresponde a un producto alimenticio que se hizo
ampliamente reconocido por sus campafas publicitarias en television durante la
década de los 90 y que continla vigente en la actualidad. De esta manera, es
importante para mi mandante proteger todas sus marcas frente a expresiones
confusamente similares, ya que detras de ellas hay historia y esfuerzo vinculado a
servicios de alta calidad que no sélo beneficia a los consumidores que acceden a
estos servicios sino que también afianza la fama y reconocimiento que los servicios
de mi mandante han afianzado a lo largo del tiempo, siendo asi evidente que
pretendera defender su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

(E) Las marcas previamente registradas por mi mandante en adicién al nombre de
dominio cuasi-idéntico a la expresion SUPER 8, es posible deducir que se trata de
un concepto que sera asociado directamente a mi mandante. En este sentido, al
ser el nombre de dominio solicitado LEYSUPERS8.CL, contiene en su integridad la
marca SUPER 8 y el nombre de dominio SUPERS.CL, existe un alta probabilidad
que en el caso de asignarsele dicho nombre de dominio al demandado en autos las
personas que accedan a dicho sitio web seran objeto de todo tipo de errores o
confusiones debido a la logica asociacion respecto al producto que ofrece mi
representado a través de las marcas SUPER 8, de manera tal que se podria
desviar a potenciales consumidores a una pagina web que no tiene relacién alguna
con mi mandante, creando un dafo a los intereses comerciales de mi representado
al conceder a un tercero ajeno derechos sobre un nombre de dominio configurado
por una denominacion cuasi-idéntica a la expresién que ya es protegida por mi
mandante a través de la figura de marca comercial y nombre de dominio, como se

sefnal6 precedentemente.

(F) En relacién con la denominaciéon del nombre de dominio en disputa, es menester
destacar que para mi mandante el concepto “LEY SUPER 8” o frases similares ha
sido altamente perjudicial. Tal como es publicamente conocido, es a través de
dicha denominacién mediante la cual es denominada la nueva Ley sobre
composicion nutricional de los alimentos y su publicidad (Ley N° 20.606) la cual
tiene como objeto final mejorar los habitos alimenticios de los consumidores
mediante la alerta de los compuestos nocivos o dafinos que componen cada
alimento disponible en el mercado. Pues bien, al denominar esta ley como LEY
SUPER 8 se esta perjudicando la imagen de un conocido producto de mi
representado, el cual en ningun caso se ha comercializado o publicitado bajo la
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imagen de un producto cien por ciento saludable, exento de azlucares o cualquier
sustancia no dietética, sino que por el contrario se ha publicitado como una
golosina de chocolate. En este sentido, mi representado ha ahondado los
esfuerzos para eliminar dicha denominacion coloquial del mercado ya que se
otorga una mala imagen a un producto famoso y reconocido por lo que es evidente
que la existencia de nombres de dominios que incorporan esta nocién implica un
dano directo a los intereses de mi representado, ademas de afectar derechos
previos constituidos por registros marcarios y otros bienes intangibles, de manera
tal que es evidente el perjuicio que el nombre de dominio en disputa genera a mi
representado.

(G) En este caso es posible constatar la mala fe del primer solicitante del nombre de
dominio en disputa, por cuanto es posible sostener que el nombre de dominio de
autos se ha inscrito precisamente con la intencion de impedir que mi mandante
refleje su producto SUPER 8 y las marcas comerciales de su titularidad a través del
nombre de dominio, asi como también obtener un beneficio econémico al respecto.
Lo anterior se ve acreditado por diferentes hechos, los cuales detallamos a
continuacion: (i) el actual titular del nombre de dominio impugnado envié un correo
electrénico a nuestras oficinas manifestando su intenciéon de llegar a un acuerdo.
Sin embargo, los términos del acuerdo fijados por el Sr. Salipa demuestran su
intencion de obtener una ganancia excesiva de la venta y transferencia de los
nombres de dominios inscritos a su nombre. En efecto, el Sr. Salipa sefnald que
estaba dispuesto a venderlo por una suma total de 9 millones de pesos chilenos,
incluyendo otros nombres de dominio de su propiedad que incorporaban la marca
SUPER 8, lo cual claramente podria considerarse un “valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcién” toda vez que el nombre de dominio no
esta activo y, por ende, no se ha incurrido en otros gastos mas que la inscripcién
misma lo que, en total, no ascenderia a mas de 60 mil pesos chilenos
considerando los tres nombres de dominio en disputa con el actual titular. (ii) el Sr.
Miguel Salipa solicité el registro de tres nombres de domino: LEYDELSUPERS.CL,
LEYSUPEROCHO.CL y LEYSUPERS.CL, los cuales estan actualmente en disputa
con mi representado dado que este considera que se esta vulnerado un derecho
propio respecto del afamado producto SUPER 8.

(H) Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignacién de un
nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile como en la
jurisprudencia de los Jueces Arbitros, diversos criterios que deben ser analizados
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de manera conjunta para resolver dichos conflictos. Entre los criterios mencionados
estan: (i) el principio del “First Come First Served”, (ii) la Teoria del Mejor Derecho,
(iii) el Legitimo Interés y (iv) la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre si al

momento de resolver un conflicto de este caracter.

En sustento de su pretension, el Segundo Solicitante acomparié los siguientes
documentos probatorios:

e Copias de la pagina web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la
marca SUPER 8, conforme al registro N° 896.966, de fecha 14 de septiembre de
2010, para distinguir productos en la clase 30.

e Copia de la pagina web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la
marca SUPER 8, conforme al registro N° 911.739, de fecha 17 de enero de 2011,
para distinguir productos en la clase 30.

e Copia de la pagina web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la
marca SUPER 8, conforme al registro N°917.820, de fecha 6 de abril de 2011, para
distinguir productos en la clase 30.

e Copia de la pagina web del NIC Chile (www.nic.cl) donde consta el registro del
nombre de dominio marca SUPERS8.CL, de fecha 31 de diciembre de 2011.

e Copia de la pagina web del NIC Chile (www.nic.cl) donde consta el registro del
nombre de dominio marca SUPEROCHO.CL, de fecha 23 de mayo de 2013.

e |Impresiones de wuna de las péaginas web oficial de la demandante,
www.nestleprofessional.com, en donde aparece una breve descripciéon del producto
SUPER 8.

e Impresiones de la pagina web oficial de la  demandante,
www.comebienvivebien.com, en donde aparecen las caracteristicas principales de
los productos SUPER 8.

e Impresiones de documento oficial de la demandante, donde aparece la
participacién del producto SUPER 8 en el mercado, historia del producto y las
diferentes publicidades utilizadas para su promocién en el mercado chileno.

e Impresiones de la pagina web oficial de la demandante en la red social Facebook,
en donde aparecen diferentes campafas publicitarias y concursos asociados al
producto SUPER 8.
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e Impresiones de la pagina web oficial de mi representado en la red social Twitter
respecto del producto SUPER 8.

e Copia simple de la pagina web del Las Ultimas Noticias, www.lun.cl, en donde se
publico el articulo “Récord del “Super 8”: 3 millones comidos”, publicado con fecha
22 de diciembre de 2010.

e Copia simple del portal de noticias de Internet, http://ojodulce.wordpress.com, en
donde se publico el articulo “Super 8 Naranja, edicion limitada”, publicado con
fecha 20 de mayo de 2013.

e Copia simple del portal de noticias de Internet, http://setecayoelcarnet.com, en
donde se publicé el articulo “Super 8: la oblea de siempre con su envoltorio

noventero”.

e Acta certificada respecto del correo electrénico del actual titular, con fecha 16 de
mayo de 2013, respecto de su propuesta sobre la negociacion del nombre de
dominio en disputa.

e CD-ROM donde aparece un compilado de campanas publicitarias del producto
SUPER 8 desde la década de los 90.

e Dossier con fotografias de las campanas publicitarias del producto SUPER 8 desde
el ano 1985 hasta el afno 2013.

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

finalmente, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacién 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 senala 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 senala 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 inscripcién de nombres de
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dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo
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 hipodtesis
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 designacién 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 o a su libre ejercicio.
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La concurrencia de las condiciones copulativas sefaladas precedentemente debe
verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la

solicitud misma.

4.-) Que en relaciébn a la existencia de derechos relevantes en la especie, se
encuentra acreditado en autos mediante documentos no objetados que la marca
SUPER 8 en que se sustenta la demanda se encuentra efectivamente registrada
bajo los numeros 896.966, 911.739 y 917.820, para distinguir productos de
confiteria, clase 30, entre otros, siendo el registro mas antiguo del afio 1990. De
los mismos documentos acompanados por el Segundo Solicitante y no objetados
consta también que la referida marca SUPER 8 es usada en el comercio
asociada a un producto de confiteria, lo que ademas es un hecho publico y

notorio.

5.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don Miguel Karim Salipa Yutronic, no
ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignacion del
nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en
aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos, 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, el demandado no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio
web, segun consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante
la URL <http://www.leysuper8.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

6.-) Que en términos generales y abstractos, las hipétesis expuestas relativas a la
«alusién», «reproduccion» o «inclusion» 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 hipotesis de afectacion a
derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la

confusién, asociacién o denigracion de derechos de terceros.

7.-) 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
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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 mdultiples 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 una potencial afectacién al derecho
fundante de la accién, hipétesis que puede ser confirmada o desvirtuada
dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes,

coincidentes o bien de tal significacién que eviten la afectacién a derechos.

Que, en la especie, la marca SUPER 8 estd 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 la potencial afectacion a derechos

exclusivos.

Que, sin duda, el agregado «ley», lejos de diferenciar semanticamente el dominio
en disputa de la marca SUPER 8, por el contrario, mantiene la vinculacién con
ésta, puesto que es publicamente sabido que la frase «ley Super 8» fue acufada
por los medios para referirse coloquialmente a la denominada ley sobre
composicion nutricional de los alimentos y su publicidad, ley N° 20.606. Por lo
mismo, es evidente que la expresion «ley Super 8» alude y se refiere
inequivocamente a la marca SUPER 8 de la demandante.

Que, aun asi, la incorporacién de la marca de la demandante en el nombre de
dominio disputado no se traduce en un clasico supuesto de riesgo de confusién
para los usuarios de la Red, quienes por cierto no supondrian razonablemente
qgue un hipotético sitio web <www.leysuper8.cl> procede de la demandante o que
a través del mismo se promocionan productos de dicha parte. Con todo, los
antecedentes de autos se adecuan mas bien a una hipotesis de afectacién al
derecho de marca por descrédito.

leysuper8.cl 10 - 13

& TRIBUNAL
= ARBITRAL

. «
Rezanss

O




TRIBUNAL ARBITRAL o
<<

) )
Up. «
%24 RES

11.-) Que, en efecto, tal y como sefala la demandante, el uso de la frase «ley
Super 8» para referirse a la ley N° 20.606 sobre composicion nutricional de los
alimentos y su publicidad, que tiene como objeto mejorar habitos alimenticios
especialmente en menores, sin duda afecta objetivamente la imagen de la marca
SUPER 8, erigiéndola en una suerte de paradigma del producto cuyo consumo
se busca evitar. Para este sentenciador ello es un hecho objetivo, mas alla de las
intenciones de quienes idearon dicha frase y de quienes la usen, que debe ser
calificada juridicamente como un acto de descrédito hacia la marca en que se
sustenta la demanda y por tanto un supuesto de afectacion a los derechos de su

titular.

12.-) Que 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 situacién
se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer

Solicitante o por un eventual tercero autorizado o cesionario.

13.-) Que en virtud de los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta
sentencia, se concluye que la solicitud de asignacion del nombre de dominio
<leysuper8.cl> presentada por el demandado contraria derechos de terceros
sobre la marca comercial «SUPER 8», cumpliéndose de este modo uno de los
presupuestos contemplados en la regla 14 parrafo 12 de la RFR-CL, por lo que
resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer
Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

14.-) 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
de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre
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».

15.-) Que la demandante sostiene que el Primer Solicitante habria actuado de mala fe
al presentar su solicitud de asignacion del nombre de dominio impugnado, con la

intencién de obtener un beneficio econémico, como constaria de las
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comunicaciones mantenidas entre los representantes de la demandante y el

O

Primer Solicitante.

16.-) Que, al respecto, se encuentra acreditado en autos que el demandado envié un
correo electronico a los abogados representantes de la actora, con fecha 16 de
mayo de 2013, en el cual manifiesta su intencion de ceder el nombre de dominio
impugnado en la suma de siete millones de pesos chilenos, en respuesta a
comunicaciones previas. Lo anterior consta del ejemplar impreso de dicho correo
electrénico de fecha 16 de mayo de 2013 —posterior a la fecha de la Primera
Solicitud—, certificado notarialmente y no impugnado, dirigido desde la casilla
<msalipa@gmail.com>, que es precisamente la casilla que fue indicada por el
demandado ante NIC Chile como su direccién de correo electrdnico al momento
de solicitar la asignacién del nombre de dominio impugnado, como consta en

autos.

17.-) Que en opinién de este sentenciador, dicho documento demuestra efectivamente
una intencion de ganancia excesiva del demandado por la transferencia del
nombre de dominio impugnado, que no se condice con la falta de uso del mismo
como sitio web, segun se ha sefalado mas arriba. Con todo, ello no demuestra
per se que dicha parte haya obrado de mala fe al momento de presentar su
solicitud de asignacién del nombre de dominio litigioso. En efecto, y como se ha
dicho, la frase «ley Super 8» es preexistente a la presentacion de la Primera
Solicitud y alude a la N° 20.606 sobre composicion nutricional de los alimentos y
su publicidad. En tal sentido, puesto que el nombre de dominio impugnado
corresponde a la denominacién con que se conoce coloquialmente la referida
normativa, no se advierte en el intento de registrarlo un acto necesariamente
malicioso, sino que bien puede tener o haber tenido otros objetivos, tales como
informar acerca de dicha normativa con objetivos comerciales o bien ofrecer
servicios varios relacionados con el etiquetado de alimentos, por mencionar solo
algunos ejemplos. Sobre este supuesto, la actitud ulterior del demandado al
solicitar una suma excesiva por la venta del nombre de dominio impugnado no
significa, en opinion de este tribunal, mas que una tratativa comercial infructuosa,
maxime si ha surgido en un contexto de comunicaciones entre las partes. En fin,
el hecho que el demandado haya solicitado la asignacion de otros nombres de
dominio vinculados con el impugnado en la especie, a saber <leydelsuper8.cl> y
<leysuperocho.cl>, se sitia en el mismo contexto antes sefalado, siendo

aplicables los mismos razonamientos ya formulados.
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18.-) Que, en consecuencia, no existen antecedentes concluyentes para estimar que
se configure alguno de los presupuestos establecidos en el parrafo final de la
regla 8 de la RFR-CL, de manera que el Primer Solicitante debera quedar
eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje contenido en la Reglamentacion 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 Nestle Chile S.A. y, en consecuencia, rechazar
la solicitud de asignacién del nombre de dominio <leysuper8.cl> presentada por
don Miguel Karim Salipa Yutronic, RUT 13.026.867-6, ordenando su eliminacion.

Il.- Asignar el nombre de dominio <leysuper8.cl> a Nestle Chile S.A., RUT
90.703.000-8.

I1l.-  No condenar en costas al demandado.

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

Rol N 7-12-13.

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 dofia Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.
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