FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<SUPERCAJA.CL >

- ROL 7150-

Santiago, 23 de agosto de 2007

VISTO

PRIMERO: Que por oficio 07150 de fecha 1 de marzo de 2007, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito
la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud
relativa al nombre de dominio <supercaja.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y jur6 desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante Viviana Alejandra Torres Torres, Rut 13.733.369-4, direccion
postal Betania 427, Temuco, Temuco y como segundo solicitante Banco Santander
Chile, Rut 97.036.000-K, Rep. Beuchat, Barros & Pfenniger, contacto administrativo
Rodrigo Puchi Zurita, direccion postal Europa No 2035, Providencia, Santiago.
CUARTO: Que, se cité a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia lunes 12 de marzo de 2007, a las 10:30 horas en la sede
del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asisti6 don Rodrigo Puchi Zurita en
representacion del segundo solicitante y el Sr. Juez Arbitro, no hubo conciliacion,
acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 16, con fecha 14 de marzo de 2007, se declaré abierto el
Periodo de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

SEPTIMO: Que a fojas 17, con fecha 29 de marzo de 2007 dofia Viviana Torres,
primera solicitante, present6 escrito de mejor derecho por la asignacion del nombre
de dominio <supercaja.cl>:

a. Que, con fecha 25 octubre de 2006 realiz6 la inscripcion del nombre de
dominio supercaja.cl, el cual es parte de un proyecto con el mismo nombre,
que se encuentro elaborando.

b. Que, el proyecto consiste en la recoleccion de mercaderia no perecible,
siendo esta pagina el vinculo para dicha gestion, la cual se destinara a
familias de escasos recursos, modelo imitado de campafia que llevo a cabo el
Hogar de Cristo la Navidad pasada, institucién en la cual realizé voluntariado
el afio pasado.

c. Que, el proyecto pretende para su promocion su difusion a través de medios
electronicos y de esta forma lograr la colaboracién que se requiere. El
objetivo que la motiva a realizar esta actividad no es otro que el aportar en la
medida de sus posibilidades a familias que por distintas razones no cuentan
con los recursos para satisfacer necesidades tan basicas como la alimentacion,
situacion que le consta por el ejercicio de su profesion, aun existe.

d. Que, ha colaborado con instituciones como la Fundacion para la Superacién de
la Pobreza (Servicio Pais), Hogar de Cristo, entre otras, ha conocido de cerca



e.

la situacion de vulnerabilidad que enfrentan a diario muchas familias y por lo
mismo su motivacién adn es aportar a que esta situacion no siga afectando a
tantas personas.

Que, solicita se le conceda el dominio puesto que su objetivo es noble, no
tiene como finalidad el lucro de nadie, solo pretende aportar a familias y a
promover la cultura solidaria entre quienes aun creen en la justicia social y
estan dispuestos a colaborar.

OCTAVO: Que, a fojas 18, con fecha 2 de abril de 2007, este Tribunal tiene por
presentada la demanda arbitral interpuesta por dofia Viviana Torres, en primera
solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.
NOVENO: Que a fojas 19, con fecha 29 de mayo de 2007 don Rodrigo Puchi Zurita,
en representacién del segundo solicitante, presentd escrito de mejor derecho por la
asignaciéon del nombre de dominio <supercaja.cl>, por los argumentos que pueden
resumirse en los siguientes:

a. Que, su mandante corresponde a una institucién bancaria de origen espafiol

cuyo nivel de operaciones son de tal envergadura y posicionamiento
mercantil, que podemos afirmar que corresponde a una institucién que debe
ser calificada de renombrada. BANCO SANTANDER es una de las compafiias
bancarias internacionales con mayor presencia mundial, disponiendo de
sucursales en los mas diversos mercados.

Que, su representada ha creado un sinnimero de expresiones 0 signos que son
usados en funcion de la destinacién natural del consumidor. Es asi que la
expresion SUPER HIPOTECA esta referida a los servicios relacionados con dicha
expresion. Su mandante ha creado la expresiéon SUPERCAJA en donde ofrece
servicios de CAJAS DE BANCO, destinados a depositos, pago de cuentas y
operaciones afines.

Que, su mandante esta intentando obtener el registro sobre dicha marca bajo
solicitud N°741.879, para la marca SUPER CAJA, servicios de la clase 36, y
dicha solicitud fue presentada el 28 de agosto del afio 2006, fecha bastante
anterior al 25 de octubre del mismo afio, en el cual la primera solicitante
solicité su nombre de dominio ante Nic Chile.

Que, dicho signo es usado mercantilmente por su mandante, razén por la cual
el consumidor y los agentes comerciales conocen de su existencia,
identificandolo como originario de Banco Santander.

Que, los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificacion
de los usuarios en la red, facilitando la memorizacion de las direcciones IP
que por su propia naturaleza, resultan imposibles de recordar por lo que es
claro que cumplen una finalidad identificadora. En dicha linea el dictamen N°
1127 emanado de la Comision Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del afio
2000 se sefalé entre otras cosas que: (considerando 7.8) “Si bien la funcién
natural de un nombre de dominio es la de una direccién electronica que
permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticas
conectadas a la red, de manera simple y rapida, dado que son faciles de
recordar, a menudo cumplen también funciones de caracter distintivo en el
trafico virtual, pasando asi a adquirir una existencia complementaria como
identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les
relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de
dominio o con sus productos o servicios...”

Que, la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”, sefalé en su articulo 14 que es de responsabilidad de todo
solicitante que la inscripcion del 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, y por ello



se hace necesario analizar separadamente la manera por la cual la concesién
del nombre de dominio al primer solicitante vulnera dichas normas.

Que, el Codigo Chileno de Etica Publicitaria, define el avisaje publicitario
como “una comunicacién, por lo general pagada, dirigida al publico o a un
segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se
dirige, por cualquier vehiculo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el
propdsito de influir en sus opiniones o conducta.”.

Que, dicho Cbdigo en su Art. 4 sefiala: “Los avisos no deben contener ninguna
declaracién o presentacion visual que directamente o por implicacion,
omision, ambigledad o pretension exagerada, puedan conducir al consumidor
a conclusiones erroneas, en especial con relacion a: letra F. Derechos de
autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas,
disefios y modelos, nombres comerciales;

Que, a su vez el Art. 13 del mismo Cdédigo sefiala que “Los avisos no deberan
hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compafiia,
institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberan
aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre
comercial y/o simbolo de otra firma o0”.

Que, a la luz de lo anterior, y dada la creacion y posicionamiento del término
SUPERCAJA en la figura de su mandante, su concesion a otra persona
importaria afectar derechos y valores, como la imagen adquirida que tiene su
representada sobre dicha expresion.

Que, segun los principios de competencia leal y de ética mercantil que tienen
por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes
mercantiles. Si bien no existe norma positiva que regle un catalogo, queda
entregado a una creacion doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo
por la aplicacion del Convenio de Paris, y en especial, la horma contenida en
el articulo 10, que reza en su numeral 2 y 3:“Constituye acto de competencia
desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material
industrial o comercial. En particular deberan prohibirse: 2.las aseveraciones
falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;3.las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio pudieren inducir al pablico a error sobre la naturaleza, el modo
de fabricacion las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos”

Que, por lo anterior la concesion del nombre de dominio al primer solicitante
crearia una confusion que debe ser evitada a través de la concesion del
nombre de dominio a su representada ya que el Banco Santander tiene un alto
nivel de prestigio del cual ninguna persona normalmente informada se puede
sustraer.

. Que, un nombre de dominio no puede afectar derechos validamente
adquiridos, importa un reconocimiento a las garantias constitucionales
establecidas en la Constitucién Politica de la Republica. En el orden sefialado
por la Normativa de Nic, esta categoria de derechos deberia ocupar el primer
lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantia
constitucional.

Que, la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, establecio
ciertos criterios para evaluar los signos en Internet. Es asi que en el afio 2001
se emitié una “Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la
proteccion de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre
signos, en Internet”. Dicha recomendacién da pautas para acreditar las
circunstancias que permiten atribuir mejor derecho a un solicitante. Uno de
los principales criterios que enuncia dicha recomendacion, es el del articulo 3



gue sefala entre otras cosas “el nivel y caracter de la actividad comercial del
usuario en relacion con el estado miembro. Por otro, si el usuario esta
realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado
miembro o ha entablado alguna otra relacién por motivos comerciales con
personas que se encuentran en el estado miembro.” Banco Santander
corresponde a un agente mercantil que desarrolla un nivel de actividad
comercial altamente conocido a nivel nacional, lo cual corresponde
evidentemente a un hecho notorio.

0. Que, Banco Santander tiene una clara conexién con los servicios que ofrece,
incluso a través de su pagina web. Ademas, resulta especialmente aplicable,
la letra e) del articulo 3, que sefiala que debe considerarse: “la relacion del
uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el estado
miembro, indicando: i. Si el uso esta respaldado por ese derecho; ii. Cuando
el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaria en un aprovechamiento
indebido del caracter distintivo o de la reputacién del signo objeto de ese
derecho, o lo menoscabaria injustificadamente.”

p. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafid los siguientes
documentos con citacién en el primer otrosi:

1. Copia de Ranking emitido por CEPAL relativo al ranking de los bancos
extranjeros en América Latina.
2. Publicidad de la marca SUPER CAJA.
3. Solicitud de marca SUPERCAJA, N° 741.879, de fecha 28 de agosto del afio
2006, para servicios de clase 36, ante el Departamento de Propiedad
Industrial.
En el segundo otrosi solicitd la constitucion del Tribunal en las oficinas de
SUPERCAJA del Banco Santander, ubicadas en la Galeria Drugstore, Calle
Providencia con Guardia Vieja, comuna de Providencia, levantando un acta al
efecto.
DECIMO: Que, a fojas 30, con fecha 2 de abril de 2007, este Tribunal tiene por
presentada la demanda arbitral interpuesta por don Rodrigo Puchi Zurita, en
representacion del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos
correspondiente. Al primer otrosi: Ténganse presentes con citacion. Al segundo:
Como se pide a la realizacion de la diligencia de Inspeccion personal del Tribunal.
DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 31, con fecha 2 de abril de 2007, se declara abierto el
periodo de respuestas por cinco dias habiles.
DECIMOSEGUNDOQ: Que a fojas 35, con fecha 11 de abril de 2007, dofia Oriana Vidal
Méndez, en representacion del primer solicitante, presento escrito de respuestas por
los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, la expresiéon SUPERCAJA no es una creacion de la contraparte, muy por
el contrario, la expresion CAJA aparece definida en cualquier diccionario de
la lengua espafiola como: “Pieza hueca para guardar algo en ella”, y la
expresion SUPER es un prefijo igualmente definido como “una preposicion
inseparable que significa sobre y denota preeminencia o grado sumo, exceso 0
demasia”. Siendo asi las cosas, no puede atribuirse la creacién de una
expresion que es generalmente conocida y definida, a este ente bancario y la
cual en su sentido natural y obvio no identifica la operacion financiera o
bancaria que la contraparte pretende dar a esta expresion.

b. Que, su representada solicité dicha inscripcién, pues ésta tenia por fin
promover, a través de este medio, la recoleccién de mercaderia no perecible
para ser destinada y distribuida a familias de escasos recursos. Por ello opté
por la expresion Supercaja puesto que se adecua perfectamente a la finalidad
que se pretende.

c. Que, su representada es Asistente Social, estudi6 esta profesion
principalmente por su preocupacién hacia el projimo, en su afan de prestar




ayuda, es que ha participado en instituciones como: Fundacion Para La
Superacion de la Pobreza, Hogar de Cristo, Adopta un Hermano, entre otras.
De esta manera es que ha visto de cerca el estado de necesidad que viven dia
a dia muchas familias de esta Region, que por lo demas, es considerada una
de las regiones mas pobres de nuestro pais.

Que, como manera de aportar con una pequefia ayuda a tantas familias
necesitadas es que puso en marcha su proyecto, el cual tenia pensado ya, en
su paso por la Universidad, inscribiendo el dominio de Supercaja.cl pues esta
expresion se ajustaba perfectamente al contenido y destino para el cual fue
creado.

Que, al momento de la inscripcion del dominio de Supercaja.cl no existian
antecedentes que pudieran hacer sospechar a su representada que se veria
involucrada en un proceso como el de autos, pues, en nada se ajusta al fin
bancario que la contraparte pretende darle a esta expresion y asi es como
tenemos Superpollo que se relaciona al producto ofrecido, supercerdo igual
qgue el anterior, pero jamas podria pensar en Supercaja como expresion
supuestamente creada por el Banco Santander Chile pues en nada dice
relacion ni con el nombre de este, ni con el caracter mercantil que la
contraria pretende otorgarle.

Que, la contraria no debe aseverar que la expresion Supercaja era conocida
con anterioridad a la inscripcion del dominio por parte de su representada y
por el publico en general, pues al sefialar en su escrito anterior:: “Que en
dicha linea, mi mandante esta INTENTANDO obtener el registro sobre dicha
marca bajo solicitud N° 741.879, para la marca SUPER CAJA..”, Asi esta
reconociendo expresamente que la expresiéon SUPERCAJA aun no figura
registrada a nombre del Banco Santander Chile, es una terminologia nueva,
que no se ha implantado en el lenguaje mercantil que maneja este Banco,
menos aun en el lenguaje del publico en general y de su representada en
particular.

Que, no ha sido publicitado y los establecimientos asociados que sefiala solo
han comenzado a funcionar hace muy poco tiempo, de hecho, existe solo un
establecimiento ubicado en la ciudad de Temuco y comenz6 a funcionar en el
mes de marzo aproximadamente.

Que, su representada en todo momento ha actuado de buena fe, tanto
respecto a la finalidad que persigue, como al modo de realizar la inscripcién
del nombre de dominio supercaja.cl, no asi la contraria, que estando al tanto
de que la inscripcion del dominio supercaja.cl ya habia sido solicitado por una
persona natural, decidio inscribirlo, provocando con ello este litigio,
pensando seguramente que por el hecho de ser un ente Bancario tendria
mejor derecho que su representada, aludiendo argumentos que, a juicio de
esta parte, en nada se ajustan a las normas de Nic Chile, para hacer valedera
su pretension, pues lo que alude se ajusta al nombre Banco Santander como
entidad bancaria, pero no a la expresién supercaja, intentando validar
derechos que aun no tiene, como lo es la marca registrada.

Que, haciendo referencia al dictamen N° 1.127 emanado de la Comision
Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del afio 2000. Considerando 7.8. que
alude la contraria, es posible sefialar que, precisamente el mejor derecho que
ostenta su representada se ve reflejado en él, pues comienza sefialando “...
un nombre de dominio.. a menudo cumple también funciones de caracter
distintivo en el trafico virtual... por lo cual con frecuencia se les relaciona
con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con
sus productos o servicios”.

Que, la inscripcién del nombre de dominio supercaja.cl a favor de su
representada, no contraria las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los



principios de competencia leal y ética mercantil, menos aun los derechos
validamente adquiridos por terceros, puesto que los objetivos de ambos
solicitantes son absolutamente incompatibles, su representada solicitd el
dominio con un fin noble y benéfico, sin fines de lucro, en cambio la contraria
es una institucion bancaria con fines de lucro, siendo asi las cosas es
improcedente aplicar respecto de su representada las normas relativas a la
Propiedad Industrial.

Que, la Ley de Propiedad Industrial, respecto a las marcas, esta dirigida a los
entes mercantiles, a los productos, servicios 0 establecimientos industriales o
comerciales, asi las cosas malamente podria aplicarse, a su representada, sus
disposiciones, ya que, no comercializa un producto, no tiene caracter de
industria o comercio, por el contrario, el objeto de la inscripcion de dominio
supercaja.cl tiene una connotacion benéfica, sin fines de lucro, no industrial
ni comercial.

Que, lo anterior se ve reafirmado en la Ley de Propiedad Industrial que, en su
articulo 19 letra D, sefiala entre otras cosas “La marca confiere a su titular el
derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el TRAFICO ECONOMICO en la
forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios,
establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por
consiguiente, el titular de una marca registrada podra impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las OPERACIONES
COMERCIALES marcas...”

. Que, la Constitucién Politica de la Republica en su articulo 19 establece: “La

Constitucion asegura a todas las personas: N° 2: La igualdad ante la ley. /7 En
Chile no hay personas ni grupo privilegiados y el que pise su territorio queda
libre. Hombres y Mujeres son iguales ante la ley. / Ni la ley ni autoridad
alguna podran establecer diferencias arbitrarias”. Se hace necesario
mencionar este derecho constitucional, puesto que la contraparte en sus
argumentaciones se atribuye, a si misma, un derecho preferente sobre la
expresion supercaja fundado en su prestigio como institucion bancaria.

Que, de lo anterior es posible sefialar que el nombre de dominio con creces,
es el derecho preferente que su representada tiene sobre el dominio en
disputa, ya que, ella actia en pro de las familias méas necesitadas,
pretendiendo a través de este medio virtual, promover un fin noble,
destacable y admirable, cual es, ayudar al pr6jimo sin pedir nada a cambio.

DECIMOTERCERO: Que, a fojas 41, con fecha 18 de abril de 2007, este Tribunal tiene

por presentada la contestacion de demanda por parte del primer solicitante.
DECIMOCUARTO: Que, a fojas 35, con fecha 11 de abril de 2007, dofia Oriana Vidal,

en representacion del primer solicitante, manifest6 en un Otrosi de su presentacion
las siguientes consideraciones en relacion a la diligencia solicitada por el segundo
solicitante con fecha:

a.

b.

Que, conforme a las reglas de procedimiento punto 4 letra i) se sirva
reconsiderar y modificar conforme a su prudencia lo resuelto respecto a la
constitucién del Tribunal, en relacién a la peticion efectuada por la contraria.
Que, lo anterior por considerar que el lugar sefialado por la ésta carece
imparcialidad y objetividad, proponiendo en este acto que el Tribunal sea
constituido en el lugar donde ejerce su oficio.

DECIMOQUINTO Que, a fojas 32, con fecha 11 de abril de 2007, don Rodrigo Puchi,

en representacion del segundo solicitante, presentd escrito de respuestas sefialando
lo siguiente:

a.

Que, la primera solicitante sefiala una suerte de intencién altruista en torno
al nombre de dominio, pero lo concreto es que para acreditar dicho mejor
derecho, las partes deben encontrarse en condiciones de justificar el mismo.



Por ello existe un hecho evidente, cual es la realidad mercantil existente en
torno a la figura de su mandante, quien corresponde a una institucion
bancaria de origen espafiol cuyo nivel de operaciones son de tal envergadura
mercantil que su posicionamiento debe ser calificado de renombrada.

b. Que, como estrategia comercial se usan expresiones o signos en funcion de la
destinacion natural del consumidor. Es asi que la expresion super hipoteca
estd referida a los servicios relacionados con dicha expresién. Su mandante
cred la expresion SUPERCAJA en donde ofrece servicios de CAJAS DE BANCO,
destinados a depésitos, pago de cuentas y operaciones afines.

c. Que, en la actualidad, se puede ver un sinnUmero de establecimientos
bancarios asociados al BANCO SANTANDER, en donde la expresion utilizada es
SUPERCAJA. De hecho en la Galeria Drugstore, subterraneo se puede apreciar
la existencia de uno de dichos establecimientos.

d. Que, su mandante esta intentando su obtencién como marca, bajo solicitud
N° 741.879, para la marca SUPER CAJA, distintiva de servicios de la clase 36,
dicha solicitud fue presentada el 28 de agosto del afio 2006, fecha bastante
anterior al 25 de octubre del mismo afio ,_en el cual la primera solicitante
solicité su nombre de dominio ante Nic Chile.

e. Que, la expresion SUPERCAJA fue creada por su mandante, a través de la
solicitud N° 741.879 para la marca SUPERCAJA ante el Departamento de
Propiedad Industrial. Dicho signo es usado mercantilmente por su mandante,
razén por la cual el consumidor y los agentes comerciales conocen de su
existencia, identificandolo como originario de Banco Santander. Que asi las
cosas, emana de manera precisa y determinada que si alguien tiene un
derecho sobre dicha expresion, dicha persona es su mandante.

DECIMOSEXTO: Que, a fojas 34, con fecha 12 de abril de 2007, este Tribunal tiene
por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante.

DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 42, con fecha 4 de abril de 2007, se fija la audiencia
de inspeccion personal para el dia viernes 27 de abril del afio en curso en las oficinas
de Supercaja del Banco Santander, ubicadas en la Galeria Drugstore, Calle
Providencia con Guardia Vieja, comuna de Providencia.

DECIMOCTAVO: Que a fojas 43, con fecha dofia Oriana Vidal Méndez, en
representacion al primer solicitante dedujo recurso de Reposicién en contra de la
resolucién que cita a las partes a audiencia de inspeccion personal para el dia viernes
27 de abril de 2007, por los siguientes argumentos:

a. Que conforme a las Bases de Procedimiento en el N° 4 letra c) sefiala que:
“...Las resoluciones se entenderan notificadas a las partes al dia siguiente de
la fecha de envio por correo electronico..”. Por ello legalmente, y en el
hecho, ha sido notificada con fecha 25 de abril del presente.

b. Que, siendo la Inspeccién del Tribunal un medio importante y conforme lo
sefiala el articulo 403 del Cédigo de Procedimiento Civil, que reza: “Fuera de
los casos expresamente sefialados por la ley, la inspeccion personal del
tribunal sélo se decretara cuando éste la estime necesaria; y se designara dia
y hora para practicarla, con la debida anticipacion, a fin de que puedan
concurrir las partes con sus abogados”. Considera absolutamente necesario el
poder concurrir a dicha audiencia.

c. Que, estando legalmente notificada la resolucion con fecha 25 de abril del
presente y siendo la audiencia con fecha 27 del abril del 2007, su parte
considera que no existe la debida anticipacion, considerando que el domicilio
fijado tanto por su representada, como por quien suscribe, es la ciudad de
Temuco.

d. Que, el objetivo de la notificacién para concurrir a audiencia tiene por objeto
precisamente el que las partes puedan asistir a dicha audiencia, y por el




tiempo que va desde la notificacion a la fecha de realizacién de la audiencia
hace imposible que esta parte pueda asistir.

e. Que, considerando que su parte tiene domicilio fijado en la presente causa en
la ciudad de Temuco, si se aplica la tabla de emplazamiento, a lo menos
debi6é notificarse con 6 dias de anticipacién, puesto que conforme a las
disposiciones de procedimiento que rigen, cuando se requiere la
comparecencia personal de las partes debe notificarse con 48 horas de
anticipacién, ello mas la tabla de emplazamiento que fija 4 dias, por la
distancia que existe entre Temuco y Santiago.

f. Que, su parte se encuentra imposibilitada de concurrir, puesto que la
audiencia fue fijada para el dia viernes 27 abril del presente, el cual precede
a un fin de semana de cuatro dias, situacion por la que los pasajes se
encuentran, a esta altura agotados, tanto para concurrir a Santiago, Yy
sobretodo los de regreso.

g. Que, considerando el hecho que mi representada inscribié el nombre de
dominio supercaja.cl, teniendo Unicamente por motivacién un fin de
beneficencia, encarece en demasia el poder defender su derecho, en el
entendido que la audiencia respectiva puede realizarse en otra oportunidad.

h. Que, por todo lo expuesto que esta parte deduce el presente recurso a fin de
gue se tenga a bien fijar un nuevo dia y hora a fin de llevar a efecto la
audiencia, solicitando que sea notificado con varios dias de anticipacion a fin
de poder concurrir a dicha audiencia.

DECIMONOVENQ: Que a fojas 46, con fecha 7 de mayo del presente se fijé la
audiencia de inspeccion personal para el dia lunes 14 de mayo del afio en curso en las
oficinas de Supercaja del Banco Santander, ubicadas en la Galeria Drugstore, Calle
Providencia con Guardia Vieja, comuna de Providencia a las 12:20 horas.

VIGESIMO: Que a fojas 47, con fecha 11 de mayo de 2007, se deja sin efecto la
audiencia de inspeccion personal por motivos de fuerza mayor.

VIGESIMOPRIMERO: Que, a fojas 48, con fecha 23 de mayo de 2007, se fijo la
audiencia de inspeccién personal para el dia 28 de mayo del afio en curso a las 10:30
horas.

VIGESIMOSEGUNDO: Que a fojas 49, con fecha 26 de mayo de 2007 dofia Oriana Vidal
Méndez, presento via correo electronico la siguiente solicitud:

a. Que, se le autorice concurrir a la audiencia de inspeccion personal del Tribunal, a
través de Video Conferencia, sefialando para tal efecto el correo
orianavidalmendez@hotmail.com. En atencion que con fecha anterior se dedujo
Recurso de Reposicion fundado, principalmente, en el corto periodo que corria desde
su notificacion hasta la verificacion de la misma.

b. Que, sefiala haber sido notificada de la audiencia de Inspeccion personal, solo el
dia jueves 24 de mayo del presente a tan solo 3 dias a la fecha en que se procedera a
la diligencia de prueba.

c. Que, solicita en caso de no dar curso a lo invocado anteriormente se sirva aclarar
en la audiencia inspeccion personal del Tribunal las siguientes interrogantes:

1. Desde cuando entré en funciones dicha sucursal; y

2. Desde cuando abrié sus puertas al publico en general.

Interrogantes que es menester que sean contestadas por el gerente de dicha sucursal
o por quien lo represente, al momento de efectuar la diligencia.

VIGESIMOTERCERO: Que, a fojas 59, con fecha de abril de 2007 el Tribunal Arbitral
resolvié citar a las partes a oir sentencia.

|. EN RELACION A LA DILIGENCIA SOLICITADA POR EL SEGUNDO SOLICITANTE Y LA
SOLICITUD DE MODIFICACION DE LA MISMA SOLICITADA POR EL PRIMER SOLICINTE
A FOJAS 35




a. Que, con fecha el segundo solicitante pidié la constitucion del Tribunal en las
oficinas de SUPERCAJA del Banco Santander, ubicadas en la Galeria Drugstore, Calle
Providencia con Guardia Vieja, comuna de Providencia, levantando un acta al efecto.
b. Que, dofia Oriana Vidal Méndez solicitd con fecha 11 de abril reconsiderar y
modificar conforme a su prudencia lo resuelto respecto a la constitucién del Tribunal
por considerarlo un lugar que carece imparcialidad y objetividad, proponiendo en
este acto que el Tribunal sea constituido en el lugar donde ejerce su oficio.

c.Que, a fojas 41, el Tribunal arbitral resolvi6 a la peticién de la primera solicitante,
No ha lugar en el sentido de que la inspeccidn personal del juez al lugar sefialado no
constituye una vulneracién a la imparcialidad y objetividad que caracteriza el
procedimiento.

ll. EN RELACION AL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA PRIMERA
SOLICITANTE CON FECHA A FOJAS 43

a. Que, a fojas 46, con fecha 26 de abril de 2007 el Tribunal Arbitral dejoé sin efecto
la inspeccién personal decretada para el dia de 27 de abril del afio en curso.

b. Que, de lo anterior se resolvié fijar nuevo dia y hora, notificAndose con la debida
antelacion a las partes.

lIl. EN RELACION A LA SOLICITUD DE LA PRIMERA SOLICITANTE A FOJAS 49

a. Que a fojas con fecha 15 de junio de 2007 y en relacién a la solicitud de la
primera solicitante para asistir a la inspeccién personal del Tribunal a través de
videoconferencia el Tribunal Arbitral resolvio:

No ha lugar por no haberse solicitado con la anticipacion debida y no haber ofrecido
consignar fondos para la realizacion de lo pedido.

b. Que, en cuanto a la solicitud pedida en subsidio la peticién anterior en el sentido
de aclarar la inspeccion personal, el Tribunal dio traslado al segundo solicitante.

IV. EN RELACION A LA DILIGENCIA DE INSPECCION PERSONAL DEL TRIBUNAL DE
FOJAS 53

a. Que, con fecha 28 de mayo de 2007 siendo las 10:30 se llevé a efecto la inspeccion
personal del Tribunal con la presencia de don Ruperto Pinochet Olave Juez Arbitro,
la abogada Maria Fernanda Pinochet Olave, en calidad de secretaria ad-hoc y el
abogado Rodrigo Pucci Zurita en representacion del segundo solicitante.

b. Que, constituidos en la Galeria Drugstore calle Providencia con Guardia vieja,
comuna de providencia, el Sr. Juez Arbitral sefiala haber ingresado a la sucursal del
Banco Santander y observado una profusa utilizacion de la expresion “supercaja” en
diversos letreros de la sucursal, asi como también folletos existentes a disposicion
del publico, tal como consta en las fotografias acompafiadas.

EN RELACION AL FONDO

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier
interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe



necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que
las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de
esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante ademas de haber alegado en su favor el criterio
de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de
dominio en disputa, ha sefialado como argumentos de mejor derecho adicionales, la
circunstancia de que a través del proyecto que intenta materializar por medio del
dominio supercaja.cl pretende la recoleccion de mercaderia no perecible que se
destinard a familias de escasos recursos, conducta consecuente con colaboracion con
instituciones como la Fundacién para la Superacion de la Pobreza (Servicio Pais),
Hogar de Cristo, entre otras.

TERCERO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, BANCO SANTANDER ha
sefialado ser una de las compafiias bancarias internacionales con mayor presencia
mundial, disponiendo de sucursales en los méas diversos mercados creado un
sinnUmero de expresiones o signos que son usados en funciéon de la destinacion
natural del consumidor, tal es el caso de la expresién SUPER HIPOTECA referida a los
servicios relacionados con préstamos hipotecarios, habiendo creado mas
recientemente la expresion SUPERCAJA en donde ofrece servicios de CAJAS DE
BANCO, destinados a depésitos, pago de cuentas y operaciones afines, dando un
profuso y publicitado uso mercantil a la expresién y habiendo solicitado el registro
sobre dicha marca bajo solicitud N°741.879, para la marca SUPER CAJA, servicios de
la clase 36. Dicha solicitud fue presentada el 28 de agosto del afio 2006, fecha
anterior al 25 de octubre del mismo afio, en el cual la primera solicitante solicit6 su
nombre de dominio ante Nic Chile.

CUARTO: Que, también considera, el segundo solicitante que dado posicionamiento
del término SUPERCAJA su concesion a otra persona importaria afectar derechos
adquiridos que tiene su representada sobre dicha expresion, creando su otorgamiento
al primer solicitante confusion entre los consumidores y usuarios de Internet.
QUINTO: Que, respecto de las afirmaciones de la primera solicitante, éstas deben ser
desestimadas toda vez que no se ha acreditado ninguna de ellas. Asi la primera
solicitante no acredité mediante medio de prueba alguno en ninguna de las fases del
proceso la circunstancia de pretender la recoleccion de mercaderia no perecible que
se destinara a familias de escasos recursos, ni su colaboracion con instituciones como
la Fundacién para la Superacion de la Pobreza (Servicio Pais), Hogar de Cristo, entre
otras.

SEXTO: Que, la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada
y/0 notificada a las partes del proceso, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar
las cargas procesales establecidas en su propio interés, entre ellas, la mas
importante la carga de la prueba. Asi segin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de
un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se
produzca la situacién conocida como la absolucién de la instancia o non likuet, que
existia en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos,
el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el
juez debera dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevé la carga de la
prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

SEPTIMO: Que, asi las cosas, y aun prevaleciendo el principio de la buena fe, el
tribunal no puede dar por acreditada circunstancias no probadas, sin incurrir en
grave infraccion a las normas que rigen el debido proceso, y sin arriesgarse a fallar
totalmente en contrario de lo que informa el mérito de los antecedentes contenidos
en el respectivo expediente, por lo que el Unico aspecto que puede darse por
acreditado respecto del primer solicitante es el criterio de preferencia temporal, al



haber solicitado antes que su contendor el nombre de dominio en conflicto,
circunstancia que se da por probada por la misma informacion proporcionada por Nic-
Chile en el respectivo oficio que sirve para la apertura del expediente.

OCTAVO: Que, muy por el contrario el segundo solicitante ha acreditado las
alegaciones de mejor derecho efectuadas mediante profusa prueba documental no
objetada. Es asi como a fojas 24 y 25 se acompafa copia de Ranking emitido por
CEPAL relativo al ranking de los bancos extranjeros en América Latina, a fojas 26 y
27 publicidad del mencionado Banco que contiene la expresién SUPER CAJA, a fojas
28 copia de la solicitud de marca SUPERCAJA, N° 741.879, de fecha 28 de agosto del
afio 2006, para servicios de clase 36, ante el Departamento de Propiedad Industrial,
por lo que los asertos del segundo solicitante pueden darse como acreditados.
NOVENO: Que, ademas, los hechos alegados por el segundo solicitante como
fundamento de su derecho se encuentran acreditados en diligencia de inspeccion
personal del tribunal realizada el dia 28 de mayo del presente, rolando a fojas 53 y
siguientes, en la que se pudo constatar la profusa utilizacion en las sucursales del
Banco Santander de la expresién super caja, tal como se acredita en las fotografias
obtenidas el dia de la realizacion de la diligencia resefiada las que se encuentran
acompafadas a fojas. 54, 55, 56 y 57.

DECIMO: Que, asi las cosas el segundo solicitante ha acreditado fehacientemente el
uso comercial, inversion publicitaria e interés legitimo sobre la expresion super caja,
constituyendo a juicio del tribunal argumentos de mejor derecho que, los alegados
pero no acreditados en forma alguna, por el primer solicitante.

DECIMOPRIMERO: Que, no obstante, las facilidades dadas por este tribunal a la
primera solicitante, y el conocimiento que la misma declara tener de las Bases de
Procedimiento que rigen el presente juicio arbitral a fojas. 43, dicha parte no
cumplié reiteradamente con las cargas procesales, entre ellas, la necesidad de
presentar los escritos ademas de en forma electrénica, en formato papel en la sede
el tribunal, siendo tal circunstancia suficiente para no haber admitido sus
alegaciones, las que han sido consideradas y el tribunal se ha hecho cargo de ellas en
esta parte considerativa. Ademas, como se ha sefialado, no probé dicho litigante
ninguna de sus aseveraciones.

DECIMOSEGUNDO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha sefialado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los &rbitros arbitradores, y tal como
se expresa en el considerando 8, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO
XCIV (1997), N° 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra
de Portales Coya, Monica:"Puesto que el arbitro arbitrador esta llamado a fallar
conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa,
la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger
un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador.
Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa,
manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso,
asi como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento
los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Coédigo de
Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y
lo sefialado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el
nombre de dominio <supercaja.cl, al segundo solicitante Banco Santander Chile, Rut
97.036.000-K.



Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Arbitro Sistema de Controversias
NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3



