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Santiago, a veintisiete de marzo del año dos mil ocho. 

 

Vistos: 

 

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de 

Procedimiento de fojas  6 y 7 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del 

Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, 

sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose 

citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de 

dominio “afpbancobbva.cl”, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva, 

Parte Expositiva: 

Que por Oficio de fecha  4 de diciembre de 2007, el Departamento de Ciencias 

de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito 

Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre 

de dominio “afpbancobbva.cl”, trabado entre Asesorías y Proyectos Integrales 

Erre Ese Ltda., del giro de su nombre, con domicilio en calle  Agustinas Nº 

1022, Oficina Nº 709, comuna de Santiago, de esta ciudad y Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria S.A., empresa del giro de su nombre, de nacionalidad 

española, domiciliada en Bilbao, Plaza San Nicolás, Nº 4, representada por su 

Abogado doña Pilar Chicago Garrido, con domicilio en Avenida Los 

Conquistadores Nº 1.700, Piso 11, Comuna de Providencia, Santiago.  

Que por resolución de fecha 4 de diciembre de 2007 el suscrito aceptó el cargo 

de Juez Árbitro Arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo 

posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento 

Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del 

Juez Árbitro el día  17 de diciembre de 2007, a las 16:30 horas, según consta a 

fojas 6 y 7 de autos, con la asistencia de don Agustín Cossio Romero, 

Abogado, quien compareció en representación de Asesorías y Proyectos 

Integrales Erre Ese Ltda. y de doña  Pilar Chicago Garrido, Abogado, quien 

compareció en representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., y en la 

que de común acuerdo se fijaron las bases del procedimiento arbitral. 

Que son partes litigantes en la presente causa  Asesorías y Proyectos 

Integrales Erre Ese Ltda., primer solicitante y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

S.A., segundo solicitante, ambos ya individualizados. 

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición 

deducida en el escrito de demanda de asignación del nombre de dominio 
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“afpbancobbva.cl”, presentada por Banco  Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.:  

A fojas 26 y siguientes de autos, funda su demanda de asignación del nombre 

de dominio ya individualizado y solicita que en definitiva se le asigne el registro 

del nombre de dominio “afpbancobbva.cl”,  e invoca  los siguientes 

fundamentos  de hecho y de derecho: 

Antecedentes de hecho: 

A) Señala que Banco Bilbao Vizcaya (BBV) fue creado en el año 1988, a través 

de la fusión  que existió entre  los Bancos Bilbao (fundado en 1857) y  Banco 

de  Vizcaya (fundado en 1901). Luego en el año 1999  fue creada, una nueva 

institución bancaria y financiera denominada BBVA, producto de la fusión entre 

el Banco BBV y el Banco Argentaria. Dicha fusión tuvo como resultado, la 

generación de un grupo multinacional de servicios financieros formado por 

95.000 empleados, 35 millones  de clientes y un millón de accionistas en 32 

países del mundo. Dentro de los cuales podemos destacar en Latinoamérica 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 

Rico, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Guatemala y República 

Dominicana y Europa en su totalidad. Es por lo anterior, que es uno de los 

mayores bancos en España y Latinoamérica. Su sede principal se encuentra en 

la ciudad de Bilbao (país Vasco). 

Por su parte en 1998, el grupo Banco Bilbao Vizcaya (BBV), aterriza  en Chile a 

través de la incorporación como accionista preponderante del Banco BHIF, 

dando origen a un nuevo Banco a nivel local, denominado BBV Banco BHIF. 

Luego a partir del año siguiente en virtud de la fusión ocurrida en España entre 

el Banco Bilbao Vizcaya con el Banco Argentaria, se da origen a nivel global a 

un nuevo grupo denominado BBVA y en Chile BBVA Banco BHIF. 

Cabe señalar, que a lo largo de los años este grupo,  ha logrado posicionarse 

en el sistema financiero chileno, como una entidad bancaria de demostrada 

capacidad de crecimiento sostenido y rentable, altamente capitalizado, 

innovador, tecnológico y con una amplia oferta de servicios. 

Afirma que este amplio y sostenido esfuerzo, ha dado lugar a la inscripción de 

numerosas  marcas comerciales a lo largo de distintos países del mundo, como 

asimismo nombres de dominios, entre los cuales es posible destacar las 

siguientes marcas comerciales chilenas: 

1.- Tarjeta Oro BBVA: Reg. Nº 666.973 que distingue servicios de la clase 35. 

2.- Tarjeta Oro BBVA: Reg. Nº 654.061 que distingue productos de la clase 16. 

3.- Tarjeta Oro BBVA: Reg. Nº 654.062 que distingue servicios de la clase 36. 
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4.-  Banca Vip BBVA : Reg. Nº 660.475 que distingue productos de la clase 9. 

5.-  Banca Vip BBVA : Reg. Nº 660.476 que distingue productos de la clase 16. 

6.-  Banca Vip BBVA : Reg. Nº 660.477  que distingue servicios de la clase 35. 

7.-  Banca Vip BBVA : Reg. Nº 652.651 que distingue servicios de la clase 36. 

8.-  Banca Vip BBVA : Reg. Nº 660.478 que distingue servicios de la clase 38. 

9.-  Banca Vip BBVA : Reg. Nº 652.652 que distingue servicios de la clase  42. 

10.- BBVA Banca Vip : Reg. Nº 660.467 que distingue productos de la clase 9. 

11.- BBVA Banca Vip: Reg. Nº 660.468 que distingue productos de la clase 16. 

12.- BBVA Banca Vip: Reg. Nº 660.469 distingue servicios de la clase 35. 

13.- BBVA Banca Vip: Reg. Nº 652.647 que distingue servicios de la clase 36. 

14.- BBVA Banca Vip: Reg. Nº660.470  que distingue servicios de la clase 38. 

15.- BBVA Banca Vip: Reg. Nº 652.648 que distingue servicios de la clase  42. 

16.- Beneficio Oro BBVA:Reg. Nº 654.059 que distingue productos de la clase 

16. 

17.- Beneficio Oro BBVA:Reg. Nº 662.015 distingue servicios de la clase 35. 

18.- Beneficio Oro BBVA:Reg. Nº 654.060 que distingue servicios de la clase 

36. 

19.- Beneficio Oro BBVA:Reg. Nº 662.951 que distingue servicios de la clase  

42. 

20.- BBV : Reg. Nº 538.717 que distingue servicios de la clase 36. 

21.- E-SPACIO BBVA: Reg. Nº 590.639 distingue servicios de la clase 35. 

22.- BBVA EUROSEGUROS. Reg. Nº 612.531  distingue servicios de la clase 

36. 

23.- BBVA SEGUROS. Reg. Nº 574.706 que distingue productos de la clase 9. 

24.- BBVA SEGUROS. Reg. Nº 605.407 que distingue productos de la clase 

16. 

25.- BBVA SEGUROS. Reg. Nº 574.709 distingue servicios de la clase 35. 

26.- BBVA SEGUROS. Reg. Nº 574.710 distingue servicios de la clase 36 

27.- BBVA SEGUROS. Reg. Nº 574.713 que distingue servicios de la clase 38. 

28.- BBVA SEGUROS. Reg. Nº 574.714 que distingue servicios de la clase  42. 

29.- BONUS BBVA: Reg. Nº 656.948 distingue servicios de la clase 36. 

30.- BBVA SERVIEXPRESS: Reg. Nº 670.045 distingue servicios de la clase 

38. 

31.- CHEQUE ORO BBVA: Reg. Nº 675.039 distingue servicios de la clase 36. 

32.- BBVA EXPRESS: Reg. Nº 773.554 distingue servicios de la clase 36. 
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33.- BBVA SERVIEXPRESS: Reg. Nº 670.047 distingue servicios de la clase 

35. 

34.- BBVA SERVIEXPRESS: Reg. Nº 670.046 distingue servicios de la clase  

42. 

35.- BBVA SERVIEXPRESS: Reg. Nº 670.045 distingue servicios de la clase 

38. 

36..- BBVA SERVIEXPRESS: Reg. Nº 670.044 distingue productos de la clase 

9. 

37.- BBVA SERVIEXPRESS: Reg. Nº 670.043 distingue productos de la clase 

16. 

38.- BBVA SERVIEXPRESS: Reg. Nº 670.042 distingue servicios de la clase 

36. 

39.- BBVA GENIAL: Reg. Nº 752.964 distingue servicios de la clase 36. 

40.- GRUPO BBVA : Reg. Nº 613.961 distingue productos de la clase 9. 

41.- GRUPO BBVA : Reg. Nº 613.960 distingue servicios de la clase 35. 

42.- BBVA AMERICA: Reg. Nº 588.718 distingue productos de la clase 9. 

43.- BBVA AMERICA: Reg. Nº 605.409 que distingue productos de la clase 16. 

44.- BBVA AMERICA: Reg. Nº 588.719 distingue servicios de la clase 35. 

45.- BBVA AMERICA: Reg. Nº 588.720 distingue servicios de la clase 36. 

46.- BBVA AMERICA: Reg. Nº 588.721 distingue servicios de la clase 38. 

47.- BBVA GRUPO: Reg. Nº 613.072 distingue productos de la clase 9. 

48.- BBVA GRUPO: Reg. Nº 613.073 distingue servicios de la clase 35. 

49.- BBVA ADELANTE: Reg. Nº 664.924 distingue servicios de la clase 35. 

50.- BBVA ADELANTE: Reg. Nº 664.925 distingue servicios de la clase 36. 

51.- BBVA ADELANTE: Reg. Nº 670.490 distingue productos de la clase 9 

52.- BANCO BBVA: Reg. Nº 674.831 distingue servicios de la clase 36. 

53.- BBVA ADELANTE. Reg. Nº 670.491 distingue servicios de la clase 41. 

54.- BBVA BANCO: Reg. Nº 674.832 distingue servicios de la clase 36 

55.- BBVA VIP: Reg. Nº 660.472 que distingue productos de la clase 16. 

56.- BBVA VIP: Reg. Nº 660.471 distingue productos de la clase 9. 

57.- BBVA VIP: Reg. Nº 660.473 distingue servicios de la clase 35. 

58.- BBVA VIP: Reg. Nº 652.649 distingue servicios de la clase 36. 

59.- BBVA VIP: Reg. Nº 660.474 distingue servicios de la clase 38. 

60.- BBVA VIP: Reg. Nº 652.650 distingue servicios de la clase  42. 

61.- BLUE BBVA: Reg. Nº 796.639 distingue servicios de la clase 36. 

62.- BBVA RE: Reg. Nº 607.840 distingue servicios de la clase 35. 
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63.- BBVA RE: Reg. Nº 607.839 distingue servicios de la clase 36. 

64.- BBVA RE: Reg. Nº 607.838 distingue servicios de la clase 38. 

65.- BBVA : Reg. Nº 566.133 distingue productos de la clase 9. 

66.- BBVA : Reg. Nº 607.841 que distingue productos de la clase 16. 

67.- BBVA : Reg. Nº 566.134 distingue servicios de la clase 35. 

68.- BBVA : Reg. Nº 566.135 distingue servicios de la clase 36. 

69.- BBVA : Reg. Nº 566.136 distingue servicios de la clase 38. 

70.- BBVA : Reg. Nº 574.707 distingue productos de la clase 9. 

71.- BBVA : Reg. Nº 605.408 que distingue productos de la clase 16. 

72.- BBVA : Reg. Nº 574.708 distingue servicios de la clase 35. 

73.- BBVA : Reg. Nº 574.712 distingue servicios de la clase 38. 

74.- BBVA : Reg. Nº 574.711 distingue servicios de la clase 36. 

75.- BBVA : Reg. Nº 608.526 distingue servicios de la clase 36. 

Señala que asimismo es titular de las siguientes marcas comerciales en el 

extranjero: 

1.- BBVA Reg. Nº 2.317.424 distingue servicios de la clase 36, registrada en 

Estados Unidos. 

2.-  BBVA Reg. Nº 92.682 distingue servicios de la clase 36, registrada en  El 

Líbano. 

3.-  BBVA Reg. Nº 9393 distingue servicios de la clase 36, registrada en  

República Democrática Popular  Lao. 

4.- BBVA: Distingue servicios de la clase 36, registrada en China. 

5.- BBVA Reg. Nº 2.657.695 distingue servicios de la clase 35, registrada en 

Estados Unidos. 

6.- BBVA Reg. Nº 2.705.771 distingue productos de la clase 9, registrada en 

Estados Unidos. 

7.- BBVA Reg. Nº 581,025 distingue servicios de las clases 35, 36, 38,  

registrada en Canadá. 

8.- BBVA Reg. Nº 09450 distingue servicios de la clase 36, registrada en  

Antillas Neerlandesas 

9.- BBVA Reg. Nº 1326.02  distingue servicios de la clase 36, registrada en  

Belize. 

10.- BBVA Reg. Nº 6.630  distingue servicios de la clase 36, registrada en 

Kabul. 

11.-  BBVA Reg. Nº 2.454.198 distingue servicios de la clase 44, registrada 

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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12.- BBVA Reg. Nº 2.454.197  distingue servicios de la clase 44, registrada 

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

13.- BBVA Reg. Nº 2.454.199  distingue servicios de la clase 45, registrada 

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

14.- BBVA Reg. Nº 2.454.201 distingue servicios de la clase 44, registrada ante 

la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

15.- BBVA Reg. Nº 2.454.202 distingue servicios de la clase 45, registrada ante 

la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

16.- BBVA Reg. Nº 2.454.200 distingue servicios de la clase 43, registrada ante 

la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

17.- BBVA Reg. Nº 001349943 distingue servicios de las clases 35, 36 y 38, 

registrada ante la OAMI (Oficina de Armonización del mercado Interior). 

18.- BBVA Reg. Nº 002569614 distingue servicios de las clases  43, 44 y 45 

registrada ante la OAMI (Oficina de Armonización del mercado Interior). 

19.- BBVA Reg. Nº 2.265.325 distingue servicios de la clase 36, registrada en 

la República de Djibouti. 

20.- BBVA Reg. Nº 19090/060 distingue servicios de la clase 36, registrada en 

Nepal 

21.- BBVA  Sol.  Nº 001349943  distingue servicios de las clases 35, 36 y 38 

Marca Comunitaria. 

22.- BBVA Reg. Nº 2.2.264.652  distingue todos los productos y servicios  del 

Clasificador Internacional de Marcas,  registrada en la República de Djibouti. 

23.- BBVA Reg. Nº 2264653 -1 distingue servicios de la clase 36, registrada 

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

24.- Siete informes obtenidos en línea, respecto a los registros de Marca 

Comunitaria de BBVA. 

Agrega que además es titular de los siguientes Nombres de Dominio Inscritos 

en Chile: 

1.- bbva.cl, 2.- bbvanet.cl, 3.- bbvaleasing.cl, 4.- bbvainforma.cl, 5.- 

bbvahipotecario.cl, 6.- bbvafondosmutuos.cl, 7.- bbvafactoring.cl, 8.- 

bbvaexpress.cl, 9.- bbvaempresas.cl, 10.- bbvachile.cl, 11.- 

bbvacomercializadora.cl, 12.- bbvablue.cl, 13.- bbvabancoexpress.cl, 14.-

bbvabancavip.cl, 15.- bbvaapv.cl, 16.- bbvaproductos.cl, 17.- bbvaplataforma.cl, 

18.- bbvaplus.cl, 19.- bbvapersonas.cl, 20.- bbvapensiones.cl, 21.- 

bbvaleasinghabitacional.cl, 22.- bluebbva.cl, 23.- corridabbva.cl, 24.- 

bancobbva.cl, 25.- leasingbbva.cl, 26.- leasing-bbva.cl, 27.- 
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leasinghabitacionalbbva.cl, 28.-bbvavip.cl, 29.- bbvavirtual.cl, 30.- bbvapyme.cl, 

31.- bbvavida.cl, 32.- bbva-leasinghabitacional.cl, 33.- bbva-gestiona.cl, 34.- 

bbva-leasing.cl 

Afirma que teniendo presente lo anteriormente expuesto, inevitablemente se 

debe  concluir, que  el BBVA durante  todo el transcurso de su vida legal, 

además de actuar de manera oportuna y eficaz, en términos de proteger 

adecuadamente sus privilegios industriales, indiscutiblemente ha logrado 

posicionar  la sigla “BBVA” que por largos años ya lo caracteriza, 

convirtiéndose ésta en un signo marcario famoso y notorio, en todo Chile  y a lo 

largo de todo el mundo. 

Agrega que lo señalado, es un aspecto de alta relevancia para el caso que nos 

ocupa, porque nos sitúa en el concepto que tanto la doctrina como 

jurisprudencia marcaria, reconoce bajo la denominación de una marca famosa 

y notoria, entendiéndose por tal como lo reconoce el Tratadista marcario 

argentino, don Jorge Otamendi, como aquél signo marcario que es conocido 

por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluye entre 

los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero 

también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la 

totalidad del público, trasciende la rama comercial e industrial en la que se 

encuentra. 

No agotándose el concepto únicamente en lo previamente indicado, 

corresponde además consignar que es necesario que la marca tenga que ser 

identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe 

provocar esa inmediata asociación. 

Este mismo autor señala, que cuánto mayor sea la notoriedad de la marca, 

mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes. Si la 

fama excede el ámbito de los consumidores habituales, quien intente el registro  

para otros productos, se beneficiará  con la usurpación y a la vez causará un 

daño al titular de la marca notoria.  

Dicho daño se traducirá en el caso que nos convoca, en la dilución de las 

marcas comerciales  y por extensión de los nombres de dominio asignados con 

mucha anterioridad a mi representada (debieran aplicarse los mismos 

principios atendido el carácter distintivo de ambas instituciones). 

Entendiendo la dilución como el debilitamiento de la fuerza distintiva de una 

marca, de su valor publicitario, dado que ya no evocará un único origen de los 

productos y / o servicios a proteger. Aspecto que para una empresa de las 
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características  que posee, el valor publicitario y fuerza de venta son las 

piedras angulares en las cuales se basa su éxito y permanencia en el tiempo. 

Entonces, si  estamos en presencia de una familia de marcas con carácter de 

famosa y notoria,  y además de  diversos nombres de dominio que contienen la 

sigla “BBVA”,  denominación que se encuentra presente y desarrollada, a 

través de distintas combinaciones de dominios,  que poseen como núcleo la 

sigla  “BBVA”  hará absolutamente ilusoria una coexistencia pacífica, tanto 

desde un punto de vista de la propiedad industrial, como en materia de 

nombres de dominio,  dado que se trata de una denominación semejante,  

solicitada por una persona jurídica, a la cual no le asiste ningún tipo de 

derechos, sobre dicho término. Entonces si tenemos presente, el carácter 

famoso y notorio de las marcas comerciales de propiedad del BBVA, y además 

no olvidando un aspecto determinante, que es la especial naturaleza y 

característica del sistema de asignación de nombres de dominio, hace que 

resulte impensable la posibilidad de  compartir una denominación como nombre 

de dominio, incluso para identificar eventualmente diferentes rubros, sin que se 

perjudique notablemente al Banco BBVA, ya que además en este caso en la 

especie,  distingue una actividad   que además,  por disposición legal no puede 

corresponder además a una persona  jurídica que no sea sociedad anónima, y 

en este caso el primer solicitante es una sociedad de responsabilidad limitada. 

Es por lo anterior, que  asignar el nombre de dominio “ afpbancobbva” en este 

caso al primer solicitante, la sociedad Asesorías y Proyectos Integrales Erre 

Ese Ltda,  sería ir contra los grandes principios instaurados tanto en el ámbito 

marcario (defensa de las marcas notorias/ dilución), como en materia de 

asignación de nombres de dominio (predominio de la asignación de un nombre 

de dominio, a quién posea mejor derecho, por sobre la presunción legal de First 

Come First  Served ), como también por el mandato legal establecido en la Ley 

General de Bancos, que en su artículo 27, preceptúa  expresamente el 

requisito, que una empresa bancaria sólo puede constituirse como una 

sociedad anónima, y no una limitada, como es  lo que ocurre  en la especie. 

Afirma que, tanto la doctrina como la jurisprudencia actualmente, reconocen 

como principio rector de solución de los conflictos que se suscitan a propósito 

de la asignación de nombres de dominio, el  concepto de “ tener mejor derecho 

sobre un nombre de dominio en disputa “ y sólo recurrir al criterio de “first come 

first served “ cuando ninguna de las partes en conflicto, demuestre tener mejor 

derecho, circunstancia que en este caso en la especie no concurre, dado que 
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como se ha señalado extensamente en esta presentación, el Banco BBVA 

posee una presencia activa y permanente en el mercado, desde la década de 

los ochenta, ha invertido cuantiosas sumas de dinero en publicidad y 

marketing, todos aspectos que se verán soterrados, si se abre la puerta a la 

coexistencia entre sus marcas comerciales y nombres de dominio, con el 

inevitable riesgo de confusión, entre estos signos distintivos. 

Agrega que a propósito del fondo del tema en discusión, no se debe perder de 

vista que el nombre de dominio que se encuentra en disputa,  además de 

poseer la misma sigla que denomina a mi representada  “BBVA”, incluye la 

expresión “banco” y de acuerdo a lo establecido en el propio cuerpo legal que 

rige en Chile a este tipo de instituciones, la Ley General de Bancos Nº 19.934 

del 2.004, en su Art. 27 señala expresamente que las empresas bancarias, 

deben constituirse como  sociedades anónimas, en conformidad a la presente 

ley.  

De manera que,  en definitiva asignar a una persona jurídica distinta a la que 

señala la ley, es una razón adicional para que  un nombre de dominio de estas 

características, no sea asignado al primer solicitante, ya que no podrá ser  

buenamente utilizado  por este  titular (sociedad de responsabilidad limitada), 

dado que simplemente se estaría vulnerando un precepto con rango legal, y 

que en último término lo único que generaría sería una absoluta confusión 

entre los usuarios del sistema provisional. 

B) Antecedentes de Derecho: 

Afirma la demandante que siendo los artículos 10, 12 y básicamente el artículo 

14  de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del 

Dominio CL, los llamados a establecer  los requisitos, que toda solicitud de 

nombre de dominio debe cumplir para ser asignado a un titular, es que  BBVA 

hizo en su calidad de segundo solicitante, la petición  del nombre de dominio 

“afpbancobbva.cl”, teniendo claro que ésta no contrariaba las normas vigentes 

sobre abusos de publicidad; los principios de la competencia leal y de la ética 

mercantil, como asimismo,  de no vulnerar derechos válidamente adquiridos 

por terceros.  

Como la Reglamentación  para el Funcionamiento del Registro de Nombres de 

Dominio CL, no desarrolla expresamente dichos requisitos, es que en la 

búsqueda de una mayor claridad, de dichos conceptos contenidos en estas 

exigencias, es  recurrimos a la jurisprudencia, existente en materia de fallos de 

asignación de nombres de dominio, dictados en este caso, por el señor árbitro, 
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don Marcos Morales Andrade, caso “geelymotors.cl, quien señala  en su fallo lo 

siguiente: 

I Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad: 

“ a) Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad: Esta primera 

hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que 

contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas 

positivas, de aplicación general. En este sentido y habiendo derogada la Ley Nº 

16.643  sobre Abusos de Publicidad, el texto legal que sucedió es la actual Ley  

Nº 19.733 sobre “Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del 

Periodismo,  cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto 

en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de 

los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. 

Agrega este Árbitro “ En este sentido, la aplicación de dicha normativa, tendría 

más sentido u operatividad si los hechos analizados, se refieren al contenido de 

un sitio Web, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis, 

apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido 

del SLD, propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el 

contenido u objetivo se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales 

conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales 

contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen 

resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el Art. 29 de la citada 

Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier 

medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet, sea 

considerada un medio de dicha naturaleza y supuesto que la calumnia o injuria 

esté contenida en el SLD mismo”. 

Respecto a este requisito desarrollado anteriormente, quisiera señalar, que en 

el caso que nos convoca, si seguimos en este punto al citado árbitro, el real 

sentido y alcance de esta norma reglamentaria, no se ve vulnerado  con la 

solicitud de nombre de dominio de mi representada, toda vez que queda 

claramente establecido, que no se incurre en ninguna de las conductas, que 

pueden tipificarse como calumnias o injurias. 

II  Solicitud que contraría Principios de Competencia Leal o Ética Mercantil 

En este punto, seguiremos nuevamente a este señor  árbitro, que señala en 

este mismo fallo, que los supuestos aquí subsumibles, no están limitados, 

como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, 

de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este 
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respecto, para determinar cuándo una solicitud de inscripción de nombre de 

dominio, atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirve de 

guía ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las 

normas consagran o reflejan principios formativos, como los principios 

generales, propiamente tales que emanan de la legislación, en su conjunto. 

A este respecto, es necesario expresar que el dominio solicitado por mi 

representado, tampoco a la luz de los conceptos y principios  señalados 

precedentemente, tampoco vulnera la libre competencia ni la ética mercantil, 

dado que tal como se señaló previamente, la solicitud de este nombre de 

dominio corresponde a  una nueva  forma de dar protección a una combinación 

distinta con la sigla “ bbva “, larga y profusamente conocida en el medio 

bancario, financiero, como en la actualidad, en el ámbito de las administradoras 

de fondos de pensiones. 

III Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros 

Respecto a este requisito, este mismo sentenciador,  señala que una solicitud 

de nombre de dominio, afecta derechos válidamente adquiridos por terceros, 

cuando concurren copulativamente los dos supuestos que se indican a 

continuación: 

a) Que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra 

designación o signo distintivo, que de manera íntegra o cuyo núcleo  

característico o evocativo esté aludido reproducido o incluido en el 

nombre de dominio disputado. 

     b) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en 

un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que de manera íntegra 

o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido o incluido en 

el nombre de dominio disputado. 

A saber, sobre este punto seguiremos el mismo razonamiento, es decir, 

analizaremos de manera separada y pormenorizada, cada uno de los requisitos  

en cuestión: 

a) Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros 

Sobre este punto queremos señalar, que nuestra contraparte ha solicitado el 

nombre de dominio “afpbancobbva.cl”, en su carácter de sociedad de 

responsabilidad limitada, sin que a su respecto existan antecedentes que 

demuestren que la presente solicitud, corresponde a la extensión de algún 

derecho válidamente adquirido con anterioridad, a la fecha de presentación del 

citado dominio. 
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Con la presente solicitud del citado dominio, se puede decir si con toda 

propiedad, que sí se  infringen  derechos válidamente adquiridos por el Banco 

BBVA,  tal como ha quedado demostrado en la individualización de éstos, al 

comienzo de esta presentación. 

Es decir, no existen antecedentes que demuestren fehacientemente, la 

existencia de algún privilegio industrial concedido que sustente sus 

pretensiones, a través del argumento que posee un derecho o mejor derecho 

que mi representada, y que ésta parte a través de su  solicitud de nombre de 

dominio contraríe. 

Señala que haciéndonos cargo del segundo requisito copulativo, que señala el 

señor juez árbitro que seguimos en este caso, que se debe considerar, es que 

la otra parte del litigio, carezca de todo interés o derecho legítimo. 

A propósito de este requisito  quisiera destacar, que  a la sociedad Asesorías y 

Proyectos Integrales Erre Ese  Ltda.,  no le asiste ningún interés o derecho 

legítimo sobre la expresión “afpbancobbva.cl”, en virtud de una absoluta 

ausencia por su parte, de un respaldo en materia de privilegios industriales, 

concedidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de este dominio, como 

asimismo por la falta de cumplimiento mínimo, que establece el cuerpo legal 

específico, que regula toda la materia provisional en nuestro país. 

Muy por el contrario, y en atención a la existencia de  distintos antecedentes a 

los que es posible acceder en su carácter  público,  la contraparte solicitó en la 

misma fecha ( 30 de Agosto del 2.007) distintos nombres de dominio, todos 

relacionados con distintas instituciones bancarias o casas comerciales, 

respecto de las cuales no posee ningún derecho o interés válidamente 

adquirido, en relación a sus verdaderos titulares, con los cuales también se 

encuentra en procesos de arbitraje, a saber: 

1.- afpbbva.cl, 2.- afpbancobbva.cl, 3.- afpbci.cl, 4.- afpbancobci.cl, 5.- 

afpbancobice.cl, 6.- afppenta.cl, 7.- afpbancopenta.cl, 8.-afppenta.cl, 9.- 

afpestado.cl, 10.- afpfalabella.cl, 11.- afpparis.cl, 12.- afpripley.cl 

Sumado a lo anterior, se debe tener presente, el hecho que según los propios 

dichos del representante legal  de ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES 

ERRE ESE LTDA,  “se solicitaron estos dominios, para atraer tráfico a sus 

páginas “. 

Finalmente, concluye señalando que si tenemos presente entonces,  que el 

nombre de dominio “afpbancobbva.cl”, está siendo disputado por dos partes, y 

una de esas partes, -  BBVA-, ha solicitado este dominio (como segundo 
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solicitante),  haciendo uso del derecho que le confiere la ley y cumpliendo todos 

los requisitos, que exige la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres de Dominio. Solicitud que a la luz de esta 

Reglamentación, cumple con todos los requisitos en él establecidos, esto es, 

que se trate de una solicitud que no infrinja normas sobre abusos de publicidad, 

principios de competencia leal y ética mercantil y que tampoco infrinja derechos 

válidamente adquiridos  por terceros, ya que a esta parte, le asisten derechos 

sobre un importante número de marcas comerciales otorgadas con mucha 

anterioridad con un carácter famoso y notorio y además posee un sinnúmero 

de nombres de dominio que contienen la sigla “ BBVA “, es que podemos decir 

con toda propiedad, que el nombre de dominio “afpbancobbva.cl”, debe ser 

asignado a mi representada, en virtud de los argumentos largamente expuestos 

y por que Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., ha solicitado el 

presente nombre de dominio, sin que le asistan a este respecto, mejores 

derechos válidamente constituidos que a mi representada, en definitiva sí 

afectando derechos válidamente adquiridos por mi representada,  y además  

que  esta solicitud,  sólo corresponde  a una iniciativa, que forma parte de una 

larga lista de nombres de dominios cuyos verdaderos titulares, están litigando 

actualmente a través de los arbitrajes correspondientes, en  contra esta parte.  

En virtud de todo lo anterior,  en caso de ser asignado el presente nombre de 

dominio al primer solicitante, dicha asignación  provocará consabidos perjuicios 

de una importante cuantía económica, a una empresa que posee una 

determinante presencia en el mercado,  al dar la posibilidad a los usuarios  de 

incurrir en confusiones o errores, respecto al verdadero  origen empresarial  de 

los  servicios, amparados bajo la expresión “afpbancobbva.cl”.  

El actor acompañó a su libelo de demanda, copia de todos los documentos 

individualizados precedentemente. 

El Tribunal con fecha 18 de enero de 2008 proveyó el escrito de demanda de 

fojas 26, confiriendo traslado a la parte demandada Asesorías y Proyectos 

Integrales Erre Ese Ltda., por el término de quince días hábiles para su 

contestación y tuvo por agregados al proceso con citación los documentos 

probatorios acompañados a la demanda. La resolución citada fue notificada 

con igual fecha por correo electrónico a las partes. 

Que la parte demandada Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., no 

contestó la demanda de autos, por lo que con fecha 13 de marzo de 2008, se 

tuvo por contestada en su rebeldía y citó a las partes a oír sentencia definitiva, 
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notificando a las partes, mediante correo electrónico con igual fecha. 

Parte Considerativa:  

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo: 

Primero: Que la cuestión litigiosa que debe resolverse en el presente litigio, 

consiste en determinar a que parte corresponde asignar el nombre de dominio 

en disputa “afpbancobbva.cl”, esto es, sí al primer solicitante Asesorías y 

Proyectos Integrales Erre Ese Ltda. o bien, al segundo solicitante Banco  Bilbao 

Vizcaya Argentaria S.A.  

Segundo:  Que la parte demandante Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., 

fundamenta su pretensión consistente en que se le asigne el nombre de 

dominio en disputa, invocando como antecedentes de derecho que es titular de 

de un número relevante de marcas comerciales, en Chile y en el extranjero que 

comprenden la expresión “BBVA” y titular de variados nombres de dominio CL, 

que contemplan la citada expresión, la que además forma parte tanto de su 

nombre comercial, como de su razón social, por lo que sería titular de un mejor 

derecho para ser titular del dominio “afpbancobbva.cl”, de tal manera que si se 

le asigna al primer solicitante Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., 

se provocará confusión en los usuarios de la red de Internet, en cuanto a la 

entidad empresarial que ofrece dichos servicos y un grave daño patrimonial a 

los activos e imagen de la parte demandante, quien ha invertido durante años 

en la protección de su imagen empresarial o corporativa. 

Tercero: Que para efectos de resolver la litis, corresponde primero tener 

presente que en nuestro sistema jurídico, las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones, conocidas también en el mercado previsional con la sigla 

“AFP”, deben constituirse como sociedades anónimas especiales, según lo 

dispuesto en el artículo 130 de la Ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y 

cuya autorización de existencia y aprobación de estatutos sociales, 

corresponde a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de 

Pensiones.  La regulación particular para las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones, se encuentra contenida principalmente en el D.L. Nº 

3.500, de 1980, que establece un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez 

y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual, recientemente 

modificado por la Ley Nº 20.255, de 2008, y en virtud de la cual los Bancos 

pueden también constituir como filiales sociedades de asesoría previsional, 

reguladas en la Ley General de Bancos y en D.L. Nº 3.500, de 1980.  

Asimismo, cabe tener presente que el Decreto Ley citado, en su artículo 23 
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define las “AFP” en los siguientes términos: “Artículo 23.- Las Administradoras 

de Fondos  de  Pensiones, denominadas también en esta ley Administradoras, 

serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar 

Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que 

establece esta ley”; y , el artículo 30 del citado estatuto legal, establece en 

cuanto a la composición de su nombre o razón social que: “La razón social de 

las Administradoras deberá comprender la frase “Administradora de Fondos de 

Pensiones” o la sigla “AFP” y no podrá incluir nombres o siglas de personas 

naturales o jurídicas existentes, o nombres de fantasía que, a juicio de la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de pensiones, pueden inducir 

a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de 

ellas”. 

Que asimismo, en cuanto a las empresas bancarias cabe tener presente y 

considerar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 

General de Bancos ( hoy D.F.L. Nº 3), dispone en lo pertinente que: “las 

empresas bancarias deben constituirse como sociedades anónimas” y el 

artículo 39 dispone que: “Ninguna persona natural o jurídica  que no hubiera 

sido autorizada para ello por otra ley, podrá dedicarse al giro que, en 

conformidad a la presente, corresponda a las empresas bancarias y, en 

especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del publico, ya sea en 

deposito, mutuo o en cualquiera otra forma”; y el inciso tercero del citado 

artículo 39 dispone que: “Tampoco podrá poner en su local u oficina plancha o 

aviso que contenga, en cualquier idioma, expresiones que indiquen que se trata 

de un banco, de una empresa bancaria o de una sociedad financiera, ni podrá 

hacer uso de membretes, carteles, títulos, formularios, recibos, circulares o 

cualquier otro papel que contenga nombres  u otras palabras que indiquen que 

los negocios a que se dedica dicha persona son de giro bancario o de 

intermediación financiera. Le estará, asimismo, prohibido efectuar propaganda 

por la prensa u otro medio de publicidad en que se haga uso de tales 

expresiones”. Asimismo, cabe tener presente que la infracción a estas 

conductas o actos bancarios típicos, constituye delito penal, según lo 

establecido en el citado artículo 39, inciso 5º, de la Ley General de Bancos.  

Que en este mismo sentido, ya la Ley Nº 3.918, de 1923,  titulada “Ley sobre 

Sociedades de Responsabilidad Limitada”, que regula el citado tipo societario, 

aplicable a la parte demandada conforme a su naturaleza jurídica, dispone 

expresamente en su artículo 2º, inciso 2º, “Estas sociedades no podrán tener 



 16 

por objeto negocios bancarios.” 

Cuarto: Que, asimismo, como es sabido, y atendida su relevancia jurídica, 

económica y social, cabe tener presente que el sistema provisional chileno, 

tiene su regulación y fuente normativa primera en la Constitución Política de la 

República, de 1980, toda vez que la garantía constitucional establecida en el 

artículo 19 Nº 18, declara: “La Constitución asegura a todas las personas:  

Nº 18º  El derecho a la seguridad social.  

Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. 

La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los 

habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a 

través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer 

cotizaciones obligatorias. 

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad 

social;”. 

Que atendida la naturaleza jurídica de las normas que regulan a los agentes 

económicos Administradoras de Fondos de Pensiones y Bancos, y atendida su 

relevancia en la economía interna, estas empresas o agentes económicos 

calificados por su especial giro de negocios, integran el llamado “orden público 

económico”, según sostiene nuestra doctrina. 

Quinto:  Que establecido el marco jurídico regulatorio y la naturaleza jurídica de 

las administradoras de fondos de pensiones, conocidas con las siglas legales 

“AFP” o “afp”, y de las empresas bancarias, se puede concluir que estas 

regulaciones  forman parte del denominado “orden público económico” chileno, 

razón por la cual el uso de la expresión o sigla legal “afp” y del término “banco”, 

sólo corresponde en cuanto a su uso y aplicación a los agentes económicos 

calificados como sociedades anónimas administradoras de fondos de 

pensiones y bancos, respectivamente, las que deben constituirse como 

sociedades anónimas especiales, de giro único,  siendo en consecuencia 

excluido y prohibido su uso por personas distintas a las señaladas, por lo que 

incuestionablemente se inducirá en error, confusión o engaño a los 

consumidores, que su uso o aplicación se le entregue a una persona jurídica 

distinta a las indicadas precedentemente, como ocurre en el caso de autos, 

toda vez que el primer solicitante Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese 

Ltda., es una persona jurídica sociedad de responsabilidad limitada, regida por 

la Ley Nº 3.918, de 1923, tipo societario que no puede ejercer el negocio de 

administración de fondos de pensiones y el de operaciones de banco, y el 
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dominio solicitado en estos autos arbitrales es “afpbancobbva.cl”,  el que 

contiene como elemento principal y distintivo ambas expresiones “afp” y 

“banco”. 

Sexto: Que, como es sabido, el nombre de dominio cumple una función de 

identificación o de “dirección electrónica” en la red de Internet, en virtud de la 

cual se puede identificar a un usuario en la citada red por los usuarios, y 

habiéndose establecido que las expresiones “banco” y “afp”, corresponden en 

su uso e identificación sólo a agentes económicos calificados, y existiendo un 

estatuto jurídico prohibitivo, en cuanto al uso de la sigla legal “AFP” y al término 

“Banco”, no puede asignarse el dominio “afpbancobbva.cl” al primer solicitante 

Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., toda vez que existe 

prohibición expresa al respecto, y habida consideración, además,  a que el uso 

de la expresión “banco” por cualquier medio por una persona natural o jurídica 

no calificada, puede incluso llegar a constituir delito penal. 

De lo dicho, se concluye que en nuestro sistema jurídico se encuentra  

expresamente regulado, y a su turno prohibido el uso de las expresiones “AFP” 

y “Banco”, por titulares o personas jurídicas distintas a las señaladas 

precedentemente, según se establece en las normas jurídicas citadas, las que 

forman parte del denominado “orden público económico”. 

Séptimo: Que sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, de 

asignarse el dominio “afpbancobbva.cl”, al primer solicitante se causará 

confusión, error o engaño en los usuarios de la red Internet, ya que la persona 

jurídica primer solicitante no es jurídicamente una administradora de fondos de 

pensiones, ni una empresa bancaria, sino que es jurídicamente una sociedad 

de responsabilidad limitada, regida por la Ley Nº 3.918, de 1923, por lo que no 

se encuentra habilitada o facultada para individualizarse, operar y para simular 

o aparentar en definitiva que se trata de una “AFP” o de un  “Banco”, o ambas 

cosas, bajo la modalidad de asignársele el nombre de dominio 

“afpbancobbva.cl”, toda vez que existen normas prohibitivas en la materia. 

Octavo: Que consecuente con lo señalado en los considerandos anteriores, 

este sentenciador no puede desatender que la parte demandante, es conocida 

en el mercado financiero local en su giro de negocios, con las siglas “BBVA” las 

que forman parte de su nombre comercial y razón social, ámbito en la que goza 

de fama y notoriedad en su giro, por lo que en opinión de este sentenciador, 

amerita una debida protección o amparo en su imagen empresarial o 

corporativa, correspondiendo otorgarle la debida protección también en materia 
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de nombres de dominio CL, máxime si se considera que en este caso se trata 

del dominio “afpbancobbva.cl”, que incluye el citado nombre comercial “BBVA”, 

bien o activo patrimonial de dominio de la parte demandante; y que de 

razonarse de otro modo, se causarían graves daños a su identidad empresarial 

y patrimonial. 

Que en consecuencia, la parte demandante ha probado fehacientemente que 

tiene un legítimo interés y derecho para que se le asigne el nombre de dominio 

ya referido. 

Parte Resolutiva: 

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, disposiciones 

constitucionales y legales citadas, conforme a prudencia y equidad  y por 

aplicación del principio de identidad que informa a los agentes económicos en 

el mercado, resuelvo asignar los nombre de dominio “afpbancobbva.cl”, a la 

parte demandante  Banco  Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., acogiéndose en 

todas sus parte su demanda de fojas 26. 

 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia 

de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de 

autos. 

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la 

Secretaría de NIC Chile.  

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se 

designan como testigos a don Francisco Aguayo Bahamondes y doña Cecilia 

Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman 

conjuntamente con el Juez Árbitro. 

 

 

 

 

 

 


