FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO SANTENDER.CL.

Santiago, 14 de enero de 2010.
VISTOS:

I. El correo electrénico de fecha 6 de agosto de 2008, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcion del nombre de dominio SANTENDER.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. El oficio OF09373 fecha 6 de agosto de 2008, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre don Lufs Marcelo Nifiez Tribarren, como primer solicitante y Banco
Santander Chile, representada por Beauchat, Barros & Pfenniger, que rola a fojas 2 del expediente.

3. La individualizacién de las partes que rola a fojas 3 y 4 de autos.

4 Correo electrénico que rola a fojas 5 enviado por Nic Chile con fecha 6 de agosto de 2008, en el
que se adjunta copia del oficio N°09373, mencionado en el N°2 anterior.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 8 de agosto de 2008, donde el suscrito acepta la designacion de
arbitro arbitrador y jura desempefiar €l cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envid con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electronico a Nic Chile
v a cada una de las partes y que rola a fojas 7.

6. Formulario de admisién de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacién del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 11
de agosto de 2008, por correo certificado.

7. Correo electronico recibido de parte de Nic Chile que rola a fojas 10 del expediente por el cual se
comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento con fecha 11 de agosto de 2008 de la aceptacion del
suscrito como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de la primera audiencia que rola a fojas 11 del expediente de fecha 18 de agosto de
2008, donde constan las firmas de don Nicolas Kommer Soissa en representacién de Banco Santander
Chile.; y la del arbitro.

9. Correo electrénico que rola a fojas 12 del expediente de fecha 18 de agosto de 2008, con el que
se envio la resolucion mencionada en el N°8 anterior.



10.  Escrito y Poder que rola a fojas 13 de fecha 18 de agosto de 2008, presentado por don Rodrigo
Puchi Zurita en representacion de Banco Santander Chile, en el que asume patrocinio y delega poder a
don Nicolas Kammer Soissa para representarlo en autos.

11.  Escrito que rola a fojas 14 y siguientes, presentado con fecha 8 de septiembre de 2008 por don
Rodrigo Puchi Zurita en representacion Banco Santander Chile, con ¢l que presenta sus argumentos y
prucbas, acompafiando documentos con citacion, solicitan la inspeccién del sitio web de su representada
www.santander.cl y que se levante un acta y se tenga presente su representacion.

12.  Correo electrénico que rola a fojas 73 de fecha 29 de septiembre de 2008, enviado por don
Marcelo Nafiez, primer solicitante del nombre de dominio SANTENDER.CL, en que solicita prorroga
de plazo para presentar sus argumentos por el dominio SANTENDER.CL ya que por circunstancias
personales no le ha sido posible hacerlo en el plazo indicado.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacion y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl., es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segiin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacién NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del dia 18 de agosto de 2008 a las 11:30 hrs., fijada en la resolucién que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
solo asistid don Nicolds Kommer Soissa en representacion de Banco Santander Chile, como segundo

solicitante.

III.  Que don Rodrigo Puchi Zurita en representacién de Banco Santander Chile, presentd escrito para
acreditar el mejor derecho de su representado sobre el nombre de dominio en conflicto, mencionando
que su mandante es uno de los bancos de mayor relevancia y presencia mercantil en el mercado
nacional, por lo que esta circunstancia incide claramente en este conflicto ya que el nombre de dominio
se compone con la expresiéon SANTENDER, la cual sélo se diferencia en una vocal con la expresion
Santander perteneciente a su representado y que constituye su famosa razén social.

IV.  Que el Sr. Puchi, menciona que su representado en pos de una correcta y adecuada proteccién de
su distintivo Santander, ha obtenido los siguientes registros ante el Departamento de Propiedad
Industrial para la marca SANTANDER; N°70.166, clase 1, ctiqueta; N°670.167, clase 2; N°670.168
clase 3; N°670.169. clase 4; N°670.170, clase 5; N°670.171, clase 6; N°670.172, clase 7; N°670.173,
clase 8; N°670.174, clase 10; N°682.112, clase 11; N°670.175, clase 12; N°670.176, clase 25;
N°670.177, clase 14; N°670.178, clase 15; N°670.179, clase 17; N°670.180, clase 18; 670.181, clase 19;
N°670.182, clase 20; N°670.183, clase 21; N°670.184, clase 22; N°670.185, clase 23; N°670.186, clase
13; N°670.187, clase 13; N°670.188, clase 26; N°670.189, clase 27; N°670.190, clase 28; N°670.658,
clase 31; N°670.191, clase 34; N°670.192, clase 36; N°670.194, clase 42; y cuyas copias rolan a fojas 21
ala 52 del expediente.



V. Que sefiala el Sr. Puchi en su escrito que su representado también tiene registrado los nombres de
dominio SANTANDER.CL y SANTANDER.COM, cuyas paginas Web se encuentran actualmente en
uso y de las cuales se adjuntan copias con informacion obtenida de cada una de ellas y que rolan de fojas
53 ala 64 del expediente.

VI.  Que el Sr. Rodrigo Puchi hace mencién que su representada es titular de los derechos exclusivos
y excluyentes sobre la expresion en conflicto, lo cual se ve avalado por el hecho que el término
SANTANDER corresponde a su razén social y que como tal estd protegida conforme a la Ley sobre
Sociedades Andnimas (Ley 18.046). Que SANTANDER es identificado por el consumidor como una de
las instituciones de mayor renombre y reconocimiento, no sélo a nivel nacional sino en diversos
mercados internacionales, lo cual se acredita en la copia obtenida de las pédginas Web
www.cincodias.com y www.cotizalia.com; en la que se menciona que la revista Euromoney elige al
Santander como el mejor banco del mundo. Que en la pigina Web del grupo Santander,
www.santander.com, s¢ puede leer que Santander es la mayor franquicia financiera de la regién y ocupa
posiciones de liderazgo en Brasil, México, Chile. Que lo anterior es un hecho cierto y evidente de cual
es el nivel de notoriedad de la expresion SANTANDER, y que la expresion SANTENDER CL es
similar a la de su mandante.

VII. Que con respecto a lo antes mencionado, el Sr. Puchi sefiala que el nombre de dominio
corresponde a una forma de proteccion de expresiones a fin de ser utilizada en el mercado virtual
relevante y que en este caso es claro que la expresion Santander resulta de suma relevancia para su
mandante en el mercado virtual que representa los bancos. Que segin las normas establecidas por la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su articulo 14
establece que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripcion de un nombre de dominio no
contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética
mercantil, asi como derechos validamente adquiridos por terceros. Que basado en dicha norma se puede
afirmar que la concesion del nombre de dominio SANTENDER.CL al primer solicitante contraria las
normas sefialadas anteriormente.

VIII. Que el Sr. Puchi sefiala ademds, que Banco Santander tiene una clara conexién con los servicios
que ofrece, incluso a través de su pagina Web. Que es evidente que su representada es una reconocida
empresa del mercado, razén por la cual su mandante es quien tiene un mejor derecho sobre la expresion
en conflicto, porque es semejante a la misma.

IX.  Que el sefior Marcelo Nufiez Iribarren, primer solicitante no se presenté a la audiencia fijada para
el 18 de agosto de 2008, ni presentd argumentos ni elementos de prueba para demostrar su mejor
derecho sobre ¢l nombre de dominio SANTENDER.CL.

X. Que habiendo expirado el plazo establecido segiin la resolucién de fecha 18 de agosto de 2008,
don Marcelo Nufiez Iribarren envio un correo electronico con fecha 29 de septiembre de 2008
solicitando una prorroga para presentar sus argumentos y haciendo presente que por motivos personales
no pudo hacerlo en el plazo indicado, lo cual no se concreto finalmente y que habiendo transcurrido un
afio y cuatro meses desde esa fecha no ha hecho presentacion alguna en estos autos.

XI.  Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Banco Santander Chile han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio



SANTENDER.CL, particularmente con la informacién que da cuenta de la titularidad que tienen sobre
marcas comerciales y otros nombres de dominio semejantes al que se refiere este conflicto.

XII.  Que habiendo inspeccionado el sitio web www.santander.cl se ha constatado el uso de este
dominio para distinguir al segundo solicitante y que tiene un carcter activo y notorio por lo que se deja
constancia de esta circunstancia en este considerando.

XIII. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por los representantes de
Banco Santander Chile y la ponderacién de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y por
los medios que aconscja la recta razon, el criterio racional puesto en juicio, el sentido comun y la recta
intencién, han permitido a este arbitro alcanzar la conviccién necesaria para resolver el conflicto sobre
el nombre de dominio SANTENDER.CL. '

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud del nombre de dominio SANTENDER.CL, pedida por Banco Santander
Chile.

2. Rechazar la solicitud del nombre de dominio SANTENDER.CL, pedida por don Luis Marcelo
Nifiez [ribarren.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucién con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes,

Zamflina Moya Nifiez i Mo Arancibia

ut. 12.287.118-5 Rut. Rut. 6.925.757-7




