Ref: sentencia conflicto por la inscripcién del nombre de dominio adbanco.cl

Partes: BERNARDO JAVIER SALVI MARTINEZ
ABC Comercial Ltda. (A BC COMERCIAL LTDA)

En Santiago de Chile, a veintiséis de mayo de dos mil ocho
VISTOS:

1.- Que por oficio OF 08377 de 30 de noviembre de 2007, de fojas 1, NIC Chile notificd a la suscrita su
designacidon como arbitro en el conflicto por asignacion del nombre de dominio adbanco.cl, suscitado entre
BERNARDO JAVIER SALVI MARTINEZ, RUT 09.742.660-0, domiciliado en General Holley 2294 Piso2, Providencia,
Santiago y ABC COMERCIAL LTDA., RUT 81.151.500-0, representada por don Cristian Mir, domiciliado en Nueva
de Lyon 72 P.6 Providencia, Santiago.

2.- Que a fojas 3 consta la aceptacion del cargo y juramento de rigor, citdndose a las partes a una audiencia de
conciliacién y/o fijacion del procedimiento arbitral para el dia 17 de diciembre de 2007, constando notificacion a
las partes a fojas 3 vta..

3.- Que a fojas 4 consta la realizacién de la audiencia decretada con la comparecencia personal del primer
solicitante y del representante del segundo solicitante. Llamadas las partes a conciliacion, ésta no se produjo,
por lo que se procedié derechamente a fijar la pauta de procedimiento arbitral, notificAndose personalmente a
los comparecientes.

4.- Que a fojas 7 el segundo solicitante presenta su escrito de alegacidon de mejor derecho. Argumenta que
frecuentemente para la solucién de conflictos suscitados por la inscripcion de nombres de dominio se ha
aplicado el principio “First come, firsf served”, seglin el cual, al momento d decidir sobre la asignaciéon d un
nombre de dominio se prioriza al primer solicitante, lo cual estima puede significar una injusticia, dar una mala
sefial a los actores econémicos y provocar un serio perjuicio a quien teniendo un legitimo interés, con un sélido
respaldo juridico en su pretension de inscripcidn, termine no siendo el adjudicatario por el sélo hecho de haber
presentado su solicitud con posterioridad; por esta razén solicita que el caso de autos sea evaluado mas alla de
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la tentacion de aplicar este principio. Agrega que esta realidad ha llevado a la elaboracién de la tesis del “mejor
derecho”, que postula que en la decision de asignacién de un dominio en disputa debe privilegiarse a aquella
parte que logre acreditar un mejor derecho sobre éste, siendo de vital importancia tener un legitimo interés
marcario, comercial, empresarial y de buena fe que en definitiva merezca proteccién juridica expresada en la
obtencion de la inscripcidn en disputa, situacion en la que considera que se encuentra su representado respecto
del dominio en conflicto. Este avance ha significado, a su entender, un refinamiento de los criterios iniciales, que

ha permitido analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho.



Respecto de los antecedentes societarios y empresariales, sefiala que su empresa ABC Comercial S.A.
conjuntamente con la sociedad Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. o DIN forma el holding de empresas
DIN-ABC, amparadas bajo la denominacién AD. Este forma parte a su vez del grupo econémico Yaconi Santa
Cruz, una de las principales empresas actoras en el mercado del retail y financiero. El grupo AD factura sobre los
USS 350 millones en ventas, cuenta con 70 locales distribuidos entre Iquique y Puerto Montt que destacan por
una atencién personalizada, con una infraestructura que la ubica entre las principales comercializadoras y
distribuidoras de productos electrénicos y linea blanca a nivel nacional, con servicios de financiamiento y
tarjetas de crédito. Dentro del giro de sus negocios y aprovechando las sinergias propias del retail, el grupo AD,
del cual es parte, también ha ingresado al mercado financiero y bancario por lo que tiene ya registradas las
marcas comerciales AD Banco, Banco Din y Banco ABC.

Expresa que es un hecho publico y notorio que el grupo AD pretende desarrollar fuertemente su actividad en el
area del retail, respaldado por una institucion financiera de su propiedad, tal como actualmente lo hacen las
empresas Falabella con Banco Falabella, Paris con Banco Paris, Ripley con Banco Ripley, etc.

Sefiala que a su entender queda acreditada su actual posicion como parte de un importante grupo de retail y
financiero, Grupo AD, lo que no sélo se deberia a un mero crecimiento empresarial, sino que ademads por un
constante afdn de desarrollo y mejoramiento de los servicios que ofrece a sus clientes, lo que se traduce en un
esfuerzo constante de trabajo e inversion y entre otras en el posicionamiento de sus marcas comerciales.

Agrega que como parte de la estrategia para proteger el activo que ha adquirido, se ha preocupado de obtener
también la proteccidon de marcas comerciales relacionadas con el negocio que desarrolla el grupo AD. Seiala que
tiene alrededor de 55 marcas registradas concedidas y alrededor de 14 solicitudes de marcas en tramite. Por
ejemplo sefiala que ABC Comercial Limitada tiene la titularidad de mas de 12 registros marcarios, los cuales
contienen la denominaciéon AD en sus distintas formas, al inicio, como parte de una frase, o bien de manera
exacta, tal como: AD, AD Retail, AD Futuro, ADCom, AD Compras, AD Link, AD Retail com o FuturoAD.

Considera de mdaxima relevancia el hecho ser titular de la marca comercial AD BANCO, Registro N° 801.323, que
es exactamente igual al nombre de dominio pretendido por la contraria y que claramente a su juicio, pretende
aprovechar ilegitimamente en su beneficio y con claro desmedro los intereses del segundo solicitante. Lo que se
pretenderia al registrar el dominio adbanco.cl es apropiarse de un signo ajeno, claramente atentatorio e
infractor de normas que protegen a los Privilegios de Propiedad Industrial y normas de competencia desleal. Al
respecto, sostiene que el éxito empresarial y decisiones estratégicas de marketing la han llevado a posicionar la
marca AD Banco, junto a una serie de marcas derivadas de la denominacién AD, para implementar sus
estrategias de crecimiento, con un claro y evidente reconocimiento, popularidad y distintividad. Agrega que
ademas su mejor derecho se ve reforzado por la titularidad, entre otros, de los siguientes nombres de dominio:
bancotuturoad.cl, adretail.cl, adfuturo.cl.

Respecto del DRECHO APLICABLE sostiene que el gran desarrollo y globalizacidon de la red de interconexién
mundial de computadores Internet ha dado lugar en lo Ultimos afos a una serie de conflictos juridicos, entre los
cuales se encuentran los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. Describe al nombre
de dominio como una direccién electrénica o bien una denominaciéon por medio de la cual un usuario de
Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para que de esta forma pueda hacer uso de los distintos
servicios que tal medio de comunicacién ofrece, tales como paginas web, correo electrénico, messenger, etc.
Siendo asi considera relevante que quien se identifique por ejemplo como ABC efectivamente corresponda a



dicha empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria
en un instrumento confuso y cadtico.

Agrega que en esta materia se debe atender a uno de los principios esenciales del derecho econémico cual es
gue a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial como justo tributo al
desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya proteccién legal se traduce en una
proteccién del bien comun. Lo anterior, que apelaria a principios basicos del Derecho Econdmico, resultaria
relevante para entender su pretensién y se traduciria en un firme y duro llamado a que Internet no puede obviar
una realidad so pretexto de deficiencias en la concepcién y regulacién de dicha realidad, y romper o negar
principios basicos del actuar econédmico humano, como la iniciativa y esfuerzo de las personas en la produccién
de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, cuales deben ser amparados.

Sefiala que su contraparte carece absolutamente de interés sobre la expresién en disputa. Su interés sobre
dicho término es intempestivo, arbitrario y no corresponderia a ningin antecedente histérico de la contraria y si
se apropia de su signo registrado se beneficiara gratuitamente de dicha situacidn sin haber contribuido en forma
alguna.

Se pregunta a continuacion ¢Es justa la situacion en donde un tercero se aprovecha del prestigio de la marca y
nombre comercial de otra? ¢Favorece a un saludable desarrollo econdmico el que un tercero no vinculado a una
empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? En su opinién este tipo de conducta son
perniciosas para el sistema econdmico y no se avienen a los principios econémicos y juridicos que informan
nuestro Derecho.

Cita como parte de su argumentacién al articulo 14 del Reglamento Nic Chile y el articulo 22 del mismo cuerpo,
sugiriendo revisar y rescatar el espiritu de la norma.

Considera que la visién del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramaticamente. Los mecanismos
de solucion de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la
concesién de dominios que generan confusion y error entre los consumidores y reitera que el tema de la
dilucién marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica
a las marcas y dominios su propiedad, como eventualmente podria ocurrir, que identifique ademas
determinados servicios que se encuentren intimamente ligados a sus servicios y que no corresponden a ellos,
indudablemente empezaria a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado sus signos
registrados. Esta situacion ademds de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se estd afectando su
derecho de propiedad sobre sus signos y respecto de los cuales posee proteccién legal y constitucional.

Agrega que se debe tener presente que conforme al orden publico econémico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado,
lo que claramente se veria afectado en el caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Asi las cosas, considera que su pretension de registrar a su nombre el dominio adbanco.cl, se funda en
antecedentes concretos, objetivos y demostrables y que ha sido ella la que ha desarrollado, explotado, dado
fama y notoriedad a la expresion AD y sus derivados, dentro de los cuales claramente se puede incluir la
expresién AD Banco.



A continuacion argumenta en cuanto a normas Constitucionales y legales. Expone que las creaciones del talento
son propiedad de sus autores y cita el articulo 19 numeral 25 de nuestra Carta Fundamental, que en
concordancia con el articulo 583 del Cddigo Civil, reconocen una especie de propiedad sobre las obras del
intelecto. Este tipo de propiedad estaria garantizado y amparado, no sélo a través de las Leyes vy
Reglamentaciones especiales, sino que especificamente por nuestra Constitucién Politica que “asegura a todas
las personas, la libertad de crear y de difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus creaciones
intelectuales y artisticas de cualquier especie por el lapso que sefale la ley”, ademas estas materias se
encuentran reglamentadas tanto por la ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley N° 19.039
sobre Privilegios Industriales y su Proteccién. Cita el articulo 22 del Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL.

Estima que otorgarle a la contraria la titularidad del nombre de dominio adbanco.cl causaria un dafio irreparable
tanto a su persona como a los consumidores y navegantes de Internet, quienes confian en la relacién existente
entre el nombre el nombre en disputa y servicios y productos que ofrece. Considera que ademas generaria todo
tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios
gue pretenda distinguir el primer solicitante casi de manera automatica con los suyos.

Solicita en definitiva que se tenga por interpuesta dentro de plazo la demanda de asignacién de mejor derecho
sobre el nombre de dominio adbanco.cl, a nombre de la empresa ABC Comercial Limitada, se le de tramitacién y
se acoja en todas sus partes, asignandole y otorgdndole la inscripcidon con expresa condena en costas.

5.- El segundo solicitante como apoyo a sus argumentos rindié prueba documental consistente en: a) Copia del
impreso extraido del sitio web www.nic.cl donde da cuenta de la titularidad del nombre de dominio
bancoadfuturo.cl, de fojas 17; b) Copia del impreso extraido del sitio web www.dpi.cl de la solicitud de registro
N°748.300, marca AD, que distingue servicios de la clase 36 C, de fojas 18; c) Copia del impreso extraido del sitio
web www.dpi.cl de la solicitud de registro N°767883, marca AD BANCO, para distinguir servicios de la clase 36 C,
de fojas 20; d) Copia del impreso extraido del sitio web www.dpi.cl de la solicitud de registro N°748.299, marca
AD COMPRAS, que distingue servicios de la clase 39 C, de fojas 21; e) Copia del impreso extraido del sitio web
www.dpi.cl de la solicitud de registro N°757.362, marca AD FUTURO, para distinguir servicios de la clase 36 C, de
fojas 22; f) Copia del impreso extraido del sitio web www.dpi.cl de la solicitud de registro N°746.987, marca AD
LINK, para distinguir servicios de la clase 36 C, de fojas 26; g) Listado de marcas AD RETAIL clases 9, 16, 35, 36,
38, 39, 42, a nombre de ABC COMERCIAL LTDA, de fojas 29; h) Copia del impreso extraido del sitio web
www.dpi.cl de la solicitud de registro N°746.990, marca AD COM, para distinguir servicios de la clase 39, de fojas
30; i) Copia del impreso extraido del sitio web www.dpi.cl de la solicitud de registro N°748.301, marca AD
COMPRAS, para distinguir servicios de la clase 35, de fojas 31; j) Copia del impreso extraido del sitio web
www.nic.cl donde da cuenta de la titularidad del nombre de dominio bancoadfuturoad.cl, de fojas 33; k) Copia
del impreso extraido del sitio web www.nic.cl donde da cuenta de la titularidad del nombre de dominio
adretail.cl, de fojas 34; I) Copia del impreso extraido del sitio web www.nic.cl donde da cuenta de la titularidad
del nombre de dominio adfuturo.cl, de fojas 35; Il) Copia de impreso del sitio web www.lasegunda.com donde se
contiene el articulo titulado “Jaime Santa Cruz adelanta préximos pasos de la cadena DIN-ABC: Estudian
Apertura de banco” y se realiza un entrevista a Jaime Santa Cruz presidente de AD Retail y sefiala los planes
empresariales en el rubro bancario para su grupo, de fojas 36; m) Copia de impreso del sitio web www.aqua.cl
donde se contiene el articulo titulado “El socio clave en el nacimiento del grupo Yaconi-Santa Cruz” y trata el



tema de la participacion del grupo Yaconi- Santa Cruz en Retail AD, de fojas 39; n) Copia de impreso del sitio web
www.coasim.cl donde se contiene el articulo titulado “Con nueva tecnologia, AD RETAIL expande su negocio” y
se da cuenta de la implantacidn de tecnologias en formas de pago por la empresa AD Retail, de fojas 43; fi) Copia
de impreso del sitio web www.economiaynegocios.cl donde se contiene el articulo titulado “Hoy asumié nuevo
gerente general en AD Retail” consistente en nota de prensa sobre un cambio en la gerencia general de AD
Retail, de fojas 44; o) Copia de impreso del sitio web www.uem.cl donde se contiene el articulo titulado “Santa
Cruz constituye su nueva sociedad de retai
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consistente en nota de prensa sobre la constitucién de AD Retail, de
fojas 45; p) Copia de impreso del sitio web www.aqua.cl donde se contiene el articulo titulado “Pesca y
salmonicultura” y se sefiala la expansién del grupo Yaconi-Santa Cruz al rubro pesca, de fojas 46; q) Copia de
impreso del sitio web www.aqua.cl donde se contiene el articulo titulado “El gran salto del grupo Yaconi-Santa
Cruz” y se da cuenta de la evolucidon empresarial del grupo Yaconi-Santa Cruz, de fojas 46.

6.- Que a fojas 50 el tribunal confiere traslado para la realizacion de contra argumentaciones y/o objeciones de
documentos si procediesen, notificandose la resolucién a través de correo electrénico.

7.- Que el primer solicitante no presenté escrito de alegacién de mejor derecho, de acuerdo a lo establecido en
la pauta de procedimiento arbitral, ni allegé antecedentes probatorios en apoyo de sus pretensiones.

8.- Que a fojas 52 se cito a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que hoy en dia la problematica de los nombres de dominio ha alcanzado una alta relevancia social y
juridica, debido a que constituyen identificadores mnemotécnicos que resultan esenciales no sélo para el mero
funcionamiento técnico de la red, sino para la correcta localizacion de las paginas y servicios que integran la red
Internet. Siendo asi, sin perjuicio de su funcidn técnica primaria, les asiste el caracter de “secondary meaning” o
“distintividad sobrevenida” como consecuencia de su uso de cara a los usuarios, en cuya virtud juegan un rol
complementario de los identificadores tradicionalmente concebidos por el derecho, provocando en ciertos
casos, colisiones con otros signos distintivos regulados por el derecho, uno de los cuales es el conflicto que se
produce entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

SEGUNDO: Que conforme las clausulas contractuales establecidas en el Reglamento de Nic Chile, la inscripcion
de nombre de dominio no se consolida sino una vez vencido el plazo de 30 dias para presentacién de solicitudes
competitivas sin que exista otro solicitante o, en el caso de haberlo, en el momento que se resuelva la
competencia, ya sea por acuerdo de partes en la instancia de mediacién o arbitraje o a través de la sentencia
arbitral correspondiente. A su turno, respecto del arbitraje se considera que el que se designe actuard conforme
a las reglas de los arbitros arbitradores, conforme a lo cual debera agregar a los autos todos los antecedentes
allegados por las partes y analizarlos de acuerdo a las reglas de la prudencia y la equidad.

TERCERO: Que en su andlisis, si bien el drbitro no habra de sujetarse a derecho estricto, a través del Reglamento
de Nic Chile y otros instrumentos nacionales e internacionales se han reconocido algunas reglas basicas o
criterios en base a los cuales podrd inspirar su sentencia, uno de los cuales es el criterio de “first come, first
served”, aforismo técnico que recoge el antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, que en esta
materia, por las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, se traduce en que “el primero que llega es el
Unico servido”, a diferencia del régimen marcario, en el cual, atendidos los principios de especialidad vy



territorialidad que las informan, perfectamente pueden sobrevivir dos signos idénticos, siempre que no
concurran en una misma clase y unidad territorial determinada. En todo caso, este criterio no se aplica de
manera absoluta o matemadtica, sino que sélo tendra cabida en la medida que ambas partes se encuentren en
igualdad de condiciones y derechos. Esta es la base de la tesis o criterio del mejor derecho, que llama a analizar,
en primer lugar, si a alguna de las partes le asiste un mejor derecho, que rompa el equilibrio que supone la
aplicacion del first come first served.

CUARTO: Que en pos de invocar un mejor derecho la segunda solicitante sostiene y prueba que es titular de
registros marcarios diversos, todos los cuales presentan como elemento comun el término AD, término derivado
de la denominacién de su grupo empresarial. Aduce ademads que es titular de la solicitud de registro marcario
N°767883, marca AD BANCO, la cual ha sido analizada por esta arbitro en el sitio web del Departamento de
propiedad industrial, constatdndose que ha sido concedida y registrada bajo el nimero 801323 para la clase 36,
incl. servicios financieros, bancarios, de credito e inversién en general; servicios de "trust de inversion", de
compaiiia "holding" y de inversion de fondos; administracién de fondos de inversiéon; constitucién e inversion,
debentures y toda clase de efectos de comercio e instrumentos mercantiles; servicios de corredores de valores y
de bienes; servicios de analisis financieros; servicios de agencia de cambio, de leasing y de factoring; servicios
fiduciarios, y todos los servicios que correspondan a una institucidn bancaria o financiera; servicios financieros,
de crédito y giro de dinero a través de tarjetas. Servicios de tarjeta de crédito, de debito y de venta. Servicios de
otorgamiento de crédito y prestamos mutuos de todo tipo. Sistemas de cobro anticipado con mecanismos de
cargo a créditos acumulados. Agencia de cobro de deudas; compafiia aseguradora, corredores de seguros,
servicios de seguros en general; todos los servicios de una agencia inmobiliaria, tales como gestién y corretaje
inmobiliario, estimacion de bienes inmobiliarias o de socios capitalistas.

QUINTO: Que de su parte la primera solicitante no allegd antecedentes probatorios en pos de acreditar su
interés legitimo. De su parte, revisada la pagina web correspondiente al dominio adbanco.cl, sélo se aprecia una
pagina de inicio, en la cual se sefiala que corresponde a un banco de datos de imagenes perteneciente a la
empresa supermedios, a cuyo respecto se estructura un link hacia la respectiva pagina web, en la cual se
aprecian distintos contenidos. A este respecto debemos tener presente que la distintividad sobrevenida que se
reconoce a los nombres de dominio se refiere, entre otros elementos, a que los usuarios de la Red los invoquen
para la localizacién de sujetos o productos que se reconoce en el mundo real a través de algun signo o
denominacién similar, el cual pueda ser reconocido por el sistema juridico. En el caso de autos, la segunda
solicitante ha acreditado la propiedad marcaria del signo ad banco, pero respecto de la clase 36. De su parte, la
primera solicitante, actuando en un segmento de mercado distinto, no ha acreditado suficientemente tener un
interés legitimo al nombre de dominio, atendido que el sitio web respectivo se encuentra vacio de contenido
real, al estar configurado como un mero portal de acceso a el nombre de dominio respecto del cual se denota
como el que realmente identifica la actividad del primer solicitante, cual es supermedios.cl.

SEXTO: Que en siendo asi, esta arbitro considera que en el caso de autos habra de entenderse que la segunda
solicitante detenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, debiendo consolidarse en ella la
titularidad del nombre de dominio en disputa.



SEPTIMO: Que en todo caso, no existen antecedentes suficientes en autos como para estimar que el primer
solicitante ha actuado de mala fe, ni que haya litigado en forma temeraria, razén por la cual no podrd acogerse
la demanda del segundo solicitante en orden a que se le condene en costas.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile
y su anexo sobre procedimiento de mediacidn y arbitraje,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “adbanco.cl” al segundo solicitante ABC COMERCIAL LTDA., ya individualizada
en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su
ejecucion.

Sentencia dictada por

Lorena Donoso Abarca

Arbitro Arbitrador
Carlos Reusser Monsalvez
Actuario
Carla Montano Valenzuela José Francisco Lechuga Guerrero
13.933.582-1 13.828.775-0
Cc. info@supermedios.com; Intdom@nameaction.com; cmir@pugaortiz.cl; mail@nameaction.com;

dora.yanez@pugaortiz.cl; fallos@legal.nic.cl




