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En Santiago, a 28 de Agosto de 2008.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF08378, de 4 de Diciembre de 2007, por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto
entre Asesorias y Proyectos Integrales ERRE ESE Ltda. y Banco Bice, por la inscripcion
del nombre de dominio afpbancobice.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicacion de Nic Chile a las partes, mediante correo electronico de 4 de
Diciembre de 2007, dando cuenta de la designacion del suscrito como arbitro en este caso,
de fojas 5.

4.- Resolucion de fojas 6, de 18 de Diciembre de 2007, por la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

5.- Notificacion de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 19 de Diciembre de 2007, de
la resolucion senalada en el nimero anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisién de envios registrados
de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con
fecha 19 de Diciembre de 2007, de los documentos referidos en los nimeros anteriores.

7.- Copia del correo electronico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 19
de Diciembre de 2007, comunicando la aceptacion del suscrito a la designacion de arbitro
en este caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electronico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber
tomado conocimiento de mi aceptacion a la designacion de arbitro, de fecha 20 de
Diciembre de 2007, agregado a fojas 11.

9.- Escrito y documento de fojas 15 y siguientes, en el que consta la personeria de los
representantes de Banco Bice y el pago de los honorarios arbitrales.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 14 de Enero de 2008, con la asistencia de
don |GG <. rcpresentacion de Asesorias y Proyectos Integrales Erre
y Ese Ltda., y de la habilitada de derecho dofia , en
representacion de Banco Bice, en el cual se fijaron las normas por las que se regira este
procedimiento, que rola a fojas 25 y 26.

11.- Documento de fojas 27, consistente en impresion de la informacién que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duenios de la marca BANCO BICE , Registrada con el nimero 521.803, en la
clase 36.-

12.- Documento de fojas 28, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BANCO BICE , Registrada con el nimero 521.804, en la
clase 16 .-
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13.- Documento de fojas 29, consistente en impresion de la informacidon que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duenios de la marca BANCO BICE , Registrada con el nimero 521.808, en la
clase 16 .-

14.- Documento de fojas 30, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BANCO BICE , Registrada con el nimero 524.154, en la
clase 36.-

15.- Documento de fojas 31, consistente en impresion de la informacidon que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BANCO BICE, LA BANCA GLOBAL, Registrada con el
numero 521.806, en la clase 36.-

16.- Documento de fojas 32, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BANCO BICE, LA BANCA TOTAL, Registrada con el
numero 521.807, en la clase 36.-

17.- Documento de fojas 33, consistente en impresion de la informacidon que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BANCO BICE, LA MULTIBANCA, Registrada con el
numero 521.805, en las clases 16 Y 36.-

18.- Documento de fojas 34, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE, Registrada con el nimero 524.152, en la clase 36.-

19.- Documento de fojas 35, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE, Registrada con el nimero 524.153, en la clase 16.-

20.- Documento de fojas 36, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE, Registrada con el nimero 532.126, en la clase 36.-

21.- Documento de fojas 37, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE, Registrada con el nimero 532.127, en la clase 16.-

22.- Documento de fojas 38, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefos de la marca BICE EL BANCO DE SU EMPRESA, Registrada con el
numero 532.129, en la clase 16.-

23.- Documento de fojas 39, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE INMOBILIARIA, Registrada con el nimero 783.903,
en la clase 36.-

24.- Documento de fojas 40, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE INVERSIONES, Registrada con el nimero 761.304, en
la clase 36.-
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25.- Documento de fojas 41, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE INVERSIONES, Registrada con el nimero 761.305, en
la clase 35.-

26.- Documento de fojas 42, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE INVERSIONES, Registrada con el nimero 761.306, en
la clase 16.-

27.- Documento de fojas 43, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE LEASING, Registrada con el nimero 539.876, en la
clase 36.-

28.- Documento de fojas 44, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE LEASING LIBERTAD DE EMPRENDER, Registrada
con el nimero 557.457, en la clase 36.-

29.- Documento de fojas 45, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca BICE LEASING S.A. LIBERTAD DE EMPRENDER,
Registrada con el nimero 521.941, en la clase 36.-

30.- Documento de fojas 46, consistente en impresion de la informacién que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duenos de la marca BICE RENTA URBANA, Registrada con el nimero 804.824,
en la clase 36.-

31.- Documento de fojas 47, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca CUENTA PAGOS BICE, Registrada con el nimero 794.921,
en la clase 36.-

32.- Documento de fojas 48, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca INMOBILIARIA BICE, Registrada con el numero 783.902,
en la clase 36.-

33.- Documento de fojas 49, consistente en impresion de la informacién que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Banco
Bice son duefios de la marca SERBICE, Registrada con el numero 649.767, en la clase
36.-

34.- Documento de fojas 50, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio bancobice.cl.-

35.- Documento de fojas 51, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio bice.cl.-

36.- Documento de fojas 52, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio abice.cl.-
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37.- Documento de fojas 53, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio biceberg.cl.-

38.- Documento de fojas 54, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio bicecorredoresdebolsa.cl.-

39.- Documento de fojas 55, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio bicefondosmutuos.cl.-

40.- Documento de fojas 56, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio biceinversiones.cl.-

41.- Documento de fojas 57, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio bicemutuos.cl.-

42.- Documento de fojas 58, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio inversionesbice.cl.-

43.- Documento de fojas 59, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio serbice.cl.-

44.- Documento de fojas 60, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio bicechileconsult.cl.-

45.- Documento de fojas 61, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio bice24.cl.-

46.- Documento de fojas 62, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio bbice.cl.-

47.- Documento de fojas 63, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio biceclass.cl.-

48.- Documento de fojas 64, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio biceempresas.cl.-

49.- Documento de fojas 65, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio sudamericanserbice.cl.-

50.- Documento de fojas 66, consistente en impresion de la informacién que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Banco Bice son duefios del nombre
de dominio vice.cl.-
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51.- Documento de fojas 67 y 68 consistente en impreso del resultado de la busqueda de la
expresion “Banco Bice” en el buscador Google.

52.- Documento de fojas 69 y siguientes, correspondiente a impresion de la informacién
que aparece en la pagina web www.bancobice.cl

53.- Documento de fojas 85 y siguientes, consistente en impreso de la sentencia arbitral de
fecha 21 de Mayo de 2006, dictada por dofa Janett Fuentealba Rollat, en el caso relativo a
la inscripcion del nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl.-

54.- Escrito de fojas 89 y siguientes, mediante el cual la parte de Banco Bice presenta su
demanda de mejor derecho para la asignacion del nombre de dominio.

55.- Escrito de fojas 98 y siguientes, mediante el cual don ||| [ | | . <»

representacion de “Erre Ese Consultores Ltda.” formula sus planteamientos de mejor
derecho para la asignacion del nombre de dominio en disputa.

56.- Documento de fojas 103, consistente en fotocopia del extracto de la escritura publica
de constitucion de la sociedad de responsabilidad Limitada “ASESORIAS Y PROYECTOS
INTEGRALES ERRE ESE LIMITADA”.-

57.- Resolucion de fojas 104, de 30 de Enero de 2008, mediante la cual se proveen las
presentaciones de las partes y se da traslado reciproco de las mismas, y su correspondiente
notificacion por correo electronico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas
105.

58.- Documento de fojas. 106, consistente en copia del oficio enviado por el suscrito, con
fecha 30 de Enero de 2008, a Nic Chile, a peticion del segundo solicitante, solicitandoles
informar los dominios solicitados por ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES

ERRE ESE LTDA. y por don [

59.- Documento de fojas. 107 y siguientes, consistente en informe de Nic Chile, respecto de
los dominios solicitados por ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE

LTDA. y por don |

60.- Documento de fojas 110 consistente en copia de la impresion de imagen que da cuenta
la busqueda en el explorador de windows del sitio web www.afpbancobice.com, la cual no
arroja resultado positivo.

61.- Documento de fojas 111, consistente en impresion de la informacidén proporcionada
por el sitio web www.register.com, en el que se da cuenta que el nombre de dominio
afpinformacion.com se encuentra disponible para inscripcion.

62.- Documento de fojas 112 y siguientes, consistente en impresion de la busqueda del
signo “BICE” en la base de datos marcaria www.weekmark.net.-

63.- Escrito de fojas 117 y siguientes, mediante el cual la parte de Banco Bice evacua el
traslado conferido en autos y acompana documentos.

64.- Resolucion de fojas 121, de 7 de Marzo de 2008, donde se tiene por recibido el
informe solicitado a Nic Chile y por evacuado el traslado conferido por parte del segundo
solicitante, y su correspondiente notificacion a las partes, mediante correo electrénico de
igual fecha, cuya copia rola a fojas 122.

65.- Resolucion de fojas 123, de 7 de Agosto de 2008, en la que se cita a las partes a oir
sentencia y, como medida para mejor resolver, se ordena se acredite por parte del primer
solicitante, dentro del plazo de cinco dias habiles, la existencia de Erre Ese Consultores
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Ltda., asi como su representacion legal, y su posible vinculacion con Asesorias y Proyectos
Integrales Erre Ese Ltda. y/o si tiene algun interés en el juicio; y su correspondiente
notificacion a las partes, mediante correo electronico de igual fecha, cuya copia rola a fojas
124.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que, de acuerdo con lo establecido en el Oficio OF08378, de 4 de Diciembre de 2007,
de fojas 1, los solicitantes en este juicio son erreeseconsultores@gmail.com (Asesorias y
Proyectos Integrales ERRE ESE Ltda.), RUT N°® 76.559.730-7, domiciliado en Agustinas
1022, Oficina 709, Santiago; y Banco Bice, RUT N° 97.080.000-K, con domicilio en
Teatinos 220, Santiago.

IL.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre
erreeseconsultores@gmail.com (Asesorias y Proyectos Integrales ERRE ESE Ltda.), como
primera solicitante, y Banco Bice, como segundo solicitante, por la presentacion por parte
de ambos de solicitudes competitivas para la inscripcion del nombre de dominio
afpbancobice.cl, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne
en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 89, la parte de Banco Bice funda su peticion en los
siguientes antecedentes:

Que el Banco Bice fue fundado en 1979 por un importante grupo de inversionistas chilenos

vinculados a la Compaiiia Manufacturera de Papeles y Cartones, y desde sus origenes su
objetivo permanente ha sido ofrecer servicios bancarios de excelencia, orientados a
empresas y personas.

Sefialan que la actual estructura corporativa de Banco Bice responde a la de una
organizacion bancaria de caracter global, por lo que las marcas y nombres de dominio que
poseen, asi como su razon social, gozan de prestigio y notoriedad.

Detallan la existencia de 23 registros de marcas de su propiedad que contienen la
denominacion “BICE” o “BANCO BICE”, y 16 nombres de dominio con igual
caracteristica.

Todas estas marcas y nombres de dominio se estructuran sobre la denominacion “BICE” o
“BANCO BICE”, al igual que ocurre con el nombre de dominio en disputa, lo cual
evidentemente llevara a los consumidores y al publico en general a creer que el dominio
“afpbancobice” también cuenta con el respaldo del Banco.

De hecho, el nombre de dominio solicitado contiene integramente y se estructura sobre las
expresiones BANCO BICE, lo que pone de manifiesto la casi identidad existente entre el
dominio pedido y la marca en referencia.

Por otra parte, el Banco Bice se ha desempenado en el rubro de los servicios financieros, tal
como lo son los servicios de una AFP, lo cual agrava el peligro de confusion existente.

Por otra parte, sefialan que no seria fuera de lo comun que el Banco Bice en el futuro
tomara la decision de incursionar en el rubro de las Administradoras de Fondos de
Pensiones, ya que es normal que los bancos se expandan y funden sus propias AFP; como
es el caso de la AFP Bansander que pertenece al Grupo Santander (Banco Santander
Santiago) y de la AFP Provida, relacionada con el Banco BBVA. En consecuencia, nada
obsta a que pueda constituirse una AFP relacionada con el Banco Bice, lo que hace que su
interés sobre el dominio “afpbancobice” sea completamente legitimo.



afpbancobice.cl

La adicion de la sigla “AFP”, antes que ser un elemento diferenciador, sugiere que el Banco
se encuentra incursionando en el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Sostienen ademas que debe considerarse que el primer solicitante no cuenta con las
autorizaciones necesarias ni cumple los requisitos para realizar actividades de una AFP, por
lo que no puede tener un interés legitimo en el dominio.

En opinion de esa parte, de no rechazarse la solicitud del primer solicitante, se provocaria
confusion en el comercio y se permitiria que un tercero haga uso de una marca famosa y
notoria que no le pertenece.

En lo que se refiere a los antecedentes de derecho, hacen ver que los nombres de dominio,
que han tenido una explosiva masificacion, corresponden a una “direccion electronica” o
una “denominacion” por medio de la cual un usuario de internet es conocido y se identifica
dentro de la red; razon por la que dichas identificaciones deben ser efectivas, a fin de no
convertirla en un instrumento confuso y caotico.

Entre los criterios aplicables para resolver los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, menciona los siguientes:

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de
dominio.

Hacen ver que la doctrina y jurisprudencia han establecido la logica relacion que existe
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, puesto que los primeros, ademas de
la funcidn técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como indicadores del origen de
los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet.

En tal sentido la normativa de ICANN reconoce en la UDRP, como un aspecto fundamental
para la resolucion de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en
cuestion.

En el mismo sentido se pronuncio el informe de OMPI, donde se estableci6 la necesidad de
establecer un procedimiento de revocacion para un nombre de dominio que sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial.

Igualmente, la normativa de Nic Chile considera la misma circunstancia como causal de
revocacion de un nombre de dominio.

En sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y
marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado.

B) Criterio de la notoriedad del signo pedido.

Esta teoria postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha
conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Ademas, cuando una denominacioén
llega a este punto, el &mbito de su proteccion debe ampliarse, para evitar confusiones en el
mercado e impedir su aprovechamiento por parte de terceros.

En este sentido se plantea que el mejor derecho sobre el dominio “afpbancobice”
corresponde precisamente al Banco Bice por ser ese el signo que los ha identificado en el

mercado desde hace cerca de 30 afios.

C) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo.
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Este principio se refiere a que tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio
indicativo de algin producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos
productos y servicios.

En este caso resulta indudable que la expresion “BANCO BICE” corresponde al segundo
solicitante.

D) Criterio de la identidad.

Conforme a éste, corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o
entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar
al mismo.

En este caso el nombre “BANCO BICE”, que corresponde a la marca del segundo
solicitante, es practicamente idéntica al nombre de dominio de que trata este procedimiento.

E) Criterio de la solicitud abusiva.

Este criterio es recogido en la reglamentacion de Nic Chile, en su articulo 22, donde se
establece como causal de revocacion de un dominio el que su inscripcion sea abusiva o que
haya sido realizada de mala fe.

Esa norma considera abusiva la inscripciéon de un nombre de dominio cuando este sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca sobre la que tiene derechos el reclamante;
que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con
respecto al mismo; o que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

En este caso el segundo solicitante considera que se cumplen estas tres condiciones, puesto
que el elemento distintivo del nombre de dominio es idéntico a la famosa y notoria marca
“BANCO BICE” de su propiedad; al tiempo que el demandado no tiene ningun interés
legitimo sobre el nombre pedido, de modo que su solicitud solo pretende el
aprovechamiento de la fama y notoriedad ajena.

Acredita también la mala fe con que ha procedido el primer solicitante, el hecho de que,
junto con el nombre de dominio de autos, ha solicitado una serie de nombres de dominio
que se estructuran sobre la expresion AFP, mas el nombre comercial de bancos y otras

empresas de retail, como “afpripley”, “afpfalabella” o “afpbbva”; siendo asi evidente que la
demandada quiere aprovecharse de la fama y notoriedad de diversas marcas y empresas.

A fin de acreditar suficientemente esta circunstancia se ha pedido al Arbitro oficiar a Nic
Chile a fin de que dicho organismo informe los nombres de dominio pedidos por el primer
solicitante.

F) Convenio de Paris.

El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante Decreto N° 425 del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991,
establece en su articulo 6 bis el principio general que rige la proteccion a los signos
famosos y notorios.

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “BANCO BICE” deben
protegerse especialmente para evitar la dilucion de su poder distintivo, y el
aprovechamiento por terceros de su fama y notoriedad.

Igualmente, el articulo 10 bis del mismo Tratado fija normas destinadas a impedir la
confusion respecto de los productos, establecimientos, o la actividad industrial o comercial
de un competidor; asi como el uso de indicaciones que puedan inducir al publico a error
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respecto a la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo
o la cantidad de los productos.

Por tultimo, en el articulo 8 de dicho Convenio, se protege el nombre comercial, sin
obligacion de depdsito o registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio.

El signo “BANCO BICE”, constituye el nombre comercial, imagen corporativa y
“goodwill” del Banco Bice.

En conclusion, fundados en la titularidad de las marcas y de los nombres de dominio
“BANCO BICE” o “BICE”; dada su fama y notoriedad, y su utilizacion para identificar las
actividades del Banco Bice, solicitan tener por presentada demanda arbitral en contra de
Asesorias y Proyectos Integrales ERRE ESE Ltda. y en definitiva asignar el nombre de
dominio “afpbancobice.cl” a Banco Bice, con expresa condenacion en costas del primer
solicitante.

IV.- Que en su presentacion de fojas 98 y siguientes, el sefior ||| GGG
en representacion de la sociedad “Erre Ese Consultores Ltda.”, formula los siguientes
planteamientos:

Senala que “Erre Ese Consultores Ltda.” es el primer solicitante de este nombre de
dominio, ya que su peticion fue presentada con anterioridad a la del segundo solicitante.

Hace ver que Erre Ese Consultores Limitada ofrece servicios de informacién provisional
(sic) gratuita a través del sitio web “afpbancobice.com”, que es de propiedad de don

, socio y representante legal de la sociedad “Erre Ese
Consultores Ltda.”.

Sostiene que de no asignarsele el nombre de dominio en disputa, se estaria transgrediendo
grave ¢ injustamente sus derechos consagrados en la reglamentacion para el
funcionamiento de nombres de dominio, que, sin identificar expresamente, cita en el
siguiente tenor: “corresponderd asignar el nombre de dominio en conflicto, a la persona o
entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico o muy similar”. '

Insiste en que en este caso el sefior |G cs popictario del
dominio”afpbancobice.com”, que es idéntico al nombre de dominio en disputa. Esta
semejanza provocaria que si fuera asignado a la contraria el nombre de dominio materia de
este procedimiento, se anularia cualquier posibilidad de que pudiera desarrollar su proyecto
de Internet, pues se crearia un peligro de confusion entre los usuarios que utilizaran las
direcciones electronicas “afpbancobice.com” y “afpbancobice.cl”.

Argumenta también esta parte que la sigla “AFP”, con la que comienza el nombre de
dominio pedido, corresponde a la denominacion habitual de las Administradoras de Fondos
de Pensiones; negocio en el cual no puede participar el segundo solicitante.

Las empresas vinculadas al rubro bancario estan impedidas legalmente de constituirse
como AFP, lo que le impide el uso del nombre de dominio en litigio.

Al respecto la jurisprudencia ha sostenido que en casos como este, el dominio debe ser
asignado a quien lo requiere para su identificacion comercial o publicidad y no a quien
busca, como el segundo solicitante, solamente fines preventivos o de resguardo; de modo
tal que el nombre de dominio en cuestion esta destinado a no ser usado.

A continuacion el en el escrito del primer solicitante se consigna que en su presentacion el
segundo solicitante reconoce expresamente que en la actualidad se encuentra en tramitacion

" El resaltado con negrillas corresponde al texto del escrito que se transcribe.
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en el Congreso Nacional un proyecto de ley que permitiria a las entidades bancarias
incorporarse a la industria de las administraciones de fondos de pensiones, y sobre esta
mera expectativa, cuyo futuro se ignora, se arroga el derecho a ejercer una funcion o
actividad que legalmente no tiene.

Conforme al principio “first come, first served”, el primer solicitante tiene el derecho a la
asignacion del dominio, cuando el oponente no demuestra tener un mejor derecho al
mismo.

Hace ver que la revision de las bases de datos del departamento de propiedad intelectual
(sic), dependiente del Ministerio de Economia, si se busca el concepto “bice”, arroja
muchos resultados y no todos son del segundo solicitante, por lo que no puede atribuirse
exclusividad sobre dicho término.

Senala también que al buscar en Nic Chile dominios que contengan la palabra “bice” se
constata que existen otros usuarios de dominios, distintos del segundo solicitante, que
también lo utilizan. A mayor abundamiento, Erre Ese Consultores Ltda. es propietaria del
dominio “afpbice.cl”

Argumenta igualmente que el hecho de que el segundo solicitante sea uno de los
registradores de la marca “bice”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que
destruya la prioridad del primer solicitante; ni para darle exclusividad sobre dicha
expresion.

Agrega que el hecho de que el sefior ||| G dctcnte ¢! nombre de
dominio “afpbancobice.cl” a través de la sociedad Erre Ese Consultores Ltda.”, no podria
afectar al segundo solicitante ni a los usuarios de Internet, ya que las actividades de las
partes son distintas, en su objeto y escala econdmica.

A continuacion hace ver que respecto de la mala fe sostenida por el segundo solicitante,
cabe preguntarse quien actia de esa manera, dado que incurre en ella quien pretende el
registro de un dominio como el de autos, “sin que tenga ninguna posibilidad legal de
realizar dicha actividad debido que la ley fue rechazada en el Congreso Nacional”’; mientras
que el primer solicitante estd registrando un dominio nuevo y original, no inscrito con
anterioridad y, por tanto, disponible.

En su concepto, asignar el dominio al segundo solicitante implicaria otorgarle un derecho
por sobre la legislacion actual, dado que la legislacion prohibe la incorporacion de los
bancos al rubro de las AFP, “discutiéndose en el parlamento la conveniencia de otorgar esa
facultad a los bancos, de donde se infiere que no existe ninguna certeza que este hecho
pueda ocurrir a futuro”.

En consecuencia, aduce que en este caso se debe aplicar el principio “First Come, First
Served” acorde también con el principio de la responsabilidad que reconoce un mejor
derecho al solicitante que ha actuado diligentemente, presentando su solicitud en forma
oportuna, haciendo inversiones y realizando una actividad legitima. Esto se ve corroborado
con la norma del Reglamento de Nic Chile que permite la habilitacion temporal del
dominio a favor del primer solicitante.

V.- Que mediante Oficio 001/2008, de 6 de Febrero de 2008, cuya copia ha sido agregada
a los autos a fojas 107 y siguientes, Nic Chile informa lo siguiente:

1.- Dominios solicitados por ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALESERRE
ESE LTDA.; RUT N° 76.559.730-7:

Solicitudes en tramite:
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afpbancobbva.cl afpbanco bci.cl afpbancobice.cl afpbancopenta.cl
afpbbva.cl afpbci.cl afpestado.cl afpfalabella.cl
afpparis.cl afppenta.cl afpripley.cl

Solicitudes eliminadas de tramite:

afpbancobva.cl afpbbancobva.cl afpchile.cl afpdelchile.cl
altra.cl articola.cl articola.cl grupoluksic.cl

Dominios inscritos:

afpbice.cl

2.- Dominios solicitados por [ G RUT N
&

Solicitudes en tramite:

altra.cl casadoconhijos.cl catoni.cl cocalight.cl
femicidios.cl greengross.cl horstpaulman.cl protesto.cl
telecheques.cl unmetro.cl

Solicitudes eliminadas de tramite:

acosan.cl actor.cl adopciones.cl afpdelchile.cl
afpproteccion.cl agente.cl alcaldesa.cl alcaldia.cl
altrasupermercado.cl bioenergias.cl busquemos.cl casadoconhijos.cl
catoni.cl centrodemediacion.cl checkin.cl cibersexo.cl

codatec.cl consejeroregional.cl e-chequera.cl erreese.cl
femicidios.cl grupoluksic.cl huevones.cl kilometro.cl
lineadecredito.cl lossimpson.cl mediadorfamiliar.cl mobitel.cl
nicmobi.cl norteamerica.cl noviembre.cl nyc.cl
paulazuniga.cl presidente2009.cl  presidente2010.cl poker.cl
republicadechile.cl  sabados.cl sabaschahuan.cl satelites.cl
sexosinamor.cl superaltra.cl tubanco.cl unionespaiola.cl
vpr.cl

Dominios inscritos:

afpchile.cl albumtransformers.cl carolinatoha.cl chinese.cl

erreese.cl farandulandia.cl freipresidente.cl insulzapresidente.cl
josemiguelinsulza.cl miraquienhabla.cl ~ mobi.cl nofumar.cl

pef.cl pifieramiente.cl sabados.cl supermercadoaltra.cl

VIL.- Que en su escrito de fojas 117, evacuando el traslado conferido en autos respecto de
las presentaciones principales de las partes, el segundo solicitante formula las siguientes
observaciones:

En primer lugar, el sitio afpbancobice.com del sefior [Jij no se encuentra activo, no
siendo efectivo entonces lo sostenido por el primer solicitante en el sentido de que ofrece

servicios de informacidn provisional gratuita a través de esa direccion web.

Resulta evidente entonces que los propdsitos de la contraria faltan a la ética mercantil y que
unicamente pretende aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca “BANCO BICE”.

En segundo término sefiala que la titularidad de ||| B sobre ¢! nombre de
dominio “afpbancobice.com” no es sino una prueba mas de la mala fe de la demandada.
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Utilizar un procedimiento en el que no cabe la oposicion, antes que servir para constituir un
derecho, deja en evidencia su mala fe y deseo de aprovechar la fama y notoriedad de
marcas ajenas.

En lo referente al peligro de confusion que causaria la asignacion del dominio en disputa al
segundo solicitante, dada la existencia de un dominio idéntico en la extension “.com”;
sefialan que el peligro existe si el dominio es asignado al primer solicitante, puesto que un
tercero no autorizado estaria haciendo uso integro de su nombre comercial y marca

registrada.

La mala fe al registrar el nombre de dominio .com se manifiesta igualmente en que la
contraria alega en sus presentaciones relativas a los juicios por los nombres
“afpbancobci.cl”, “afpbci.cl”, “afpparis.cl” y “afpripley.cl” que es titular de idénticos
dominios “.com”. Si la demandada pretende dar informacion gratuita sobre las AFP, debio
buscar un nombre de dominio ad hoc, en vez de utilizar el nombre de empresas que en
Chile son muy prestigiosas.

Agrega esta parte que la contraria ha entregado informacion falsa, lo que igualmente
demuestra su mala fe.

En su escrito sefialan que “cabe considerar que en su presentacion el segundo solicitante
expresamente reconoce que en la actualidad se encuentra en tramitacion en el Congreso
Nacional un proyecto de ley que permitiria a las entidades bancarias incorporarse a la
industria de las administradoras de fondos de pensiones, y sobre esta mera expectativa de
una futura ley, cuyo futuro se ignora, se arroga el derecho a ejercer una funcion o
actividad que legalmente no tiene ....”

Esa cita es falsa, puesto que nunca el segundo solicitante ha postulado algo como lo que
maliciosamente sefiala el primero.

Hacen presente ademads, que antes el primer solicitante habia sostenido tener un mejor
derecho al nombre de dominio en disputa, dado que el segundo solicitante tiene un
impedimento legal para participar en el mercado de las AFP; en circunstancias que no es
ese el sentido en el que han alegado su mejor derecho. Argumentan que el Banco Bice,
como holding empresarial, perfectamente podria tener una sociedad relacionada constituida
como AFP; tal como ocurre, por ejemplo, por el Grupo Penta, que tiene el Banco Penta y la
AFP Cuprum; maxime si el holding de Banco Bice, ademas del banco, ya cuenta con una
compaiiia de seguros, una banca de inversiones, una inmobiliaria, etc..

Por lo demas, el argumento de la contraria debe ser completamente descartado, desde el
momento en que la primer solicitante, tampoco se puede constituir como AFP, por ser solo
una sociedad de responsabilidad limitada.

También es una falsedad la afirmacion del primer solicitante respecto del resultado de la
busqueda de la marca “Bice”, que en su concepto arroja que muchas de las marcas
encontradas pertenecen a terceros. Lo correcto es que, hecha esa busqueda, el resultado es
que todos, salvo uno, pertenecen al Banco Bice o a sus compaiiias relacionadas, como Bice
Vida Compaiiia de Seguros S.A. o Bicecorp S.A., lo que deja en evidencia que el término
“BICE” esté vinculado a ese holding.

En relacion con el denominado principio “First come, first served’, hace ver que aquel no
tiene aplicacidon en caso que el segundo solicitante tenga un mejor derecho sobre el nombre

de dominio solicitado.

Finalmente, insiste en el mejor derecho que posee y en que el primer solicitante no posee
vinculacién alguna con el dominio en disputa.
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VIL- Que como una cuestion previa, el tribunal se ha planteado la necesidad de precisar la
correcta identificacion del primer solicitante, en atencion a que, al llenar su peticion, en vez
de poner el nombre de una persona natural o juridica, se identificé solo con la direccion de
correo electrénic y con el RUT 76.559.730-7, validado por
Nic Chile en la base de datos publica de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos,
como perteneciente a Asesorias y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda.

Posteriormente, al comparecer a la audiencia de 14 de Enero de 2008, destinada a fijar las
normas de este procedimiento, don lo hace en representacion de
Asesorias y Proyectos Integrales Erre y Ese Ltda. Sin embargo, en el escrito de fojas 98, el
mismo sefior ] comparece en representacion de Erre Ese Consultores Ltda., pero
acompana una fotocopia del extracto de la escritura de constitucion de la sociedad
“Asesorias y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda.”

Dado lo anterior, mediante resolucion de 7 de Agosto de 2008, notificada a las partes con
igual fecha, se dispuso acreditar la existencia legal de Erre Ese Consultores Ltda. y su
eventual vinculacion con Asesorias y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda.

Como resultado de dicha diligencia, el primer solicitante no aportd antecedente alguno.

VIIL- Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, podran solicitar inscripcion de
nombres de dominios bajo el Dominio CL las personas naturales actualmente domiciliadas
o legalmente avecindadas en la Republica de Chile y las personas juridicas publicas o
privadas, corporaciones y entidades de derecho publico o privado constituidas en Chile o
debidamente autorizadas para operar en Chile.

IX.- Que en el funcionamiento practico de Nic Chile, el titular del dominio est4 asociado al
RUT del solicitante, el cual es validado mediante procedimientos electronicos
automatizados, por Nic Chile en la base de datos publica de contribuyentes del Servicio de
Impuestos Internos, como una medida de garantizar la seriedad e integridad de los datos
proporcionados por los usuarios al llenar los formularios en linea, mediante los cuales se
solicita la inscripcion de los nombres de dominio.

X.- Que sin perjuicio de que el primer solicitante haya proporcionado informacién
insustancial o inconsistente al llenar el formulario, identificandose con una direccion de
correo electronico en vez de hacerlo con el nombre de una persona natural o juridica, al
poner el RUT de la sociedad Asesorias y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., esa entidad es
el primer solicitante, como ha quedado establecido en el Oficio de Nic Chile de fojas 1, con
el cual se da inicio a este proceso.

XI.- Que con los documentos de fojas 27 a 49, no objetados por la parte contraria, se
tendra por acreditado que los sefiores Banco BICE son titulares de 22 marcas comerciales
registradas vigentes que consisten en o contienen la palabra BICE.

XIL.- Que con los documentos de fojas 50 a 66, no objetados por la parte contraria, se
tendra por acreditado que los sefiores Banco BICE son titulares de 16 nombres de dominio
que consisten en o contienen la palabra BICE.

XIIL.- Que la informacién contenida en el escrito de fojas 89 y siguientes, respecto del
origen, historia y actual presencia en el mercado de la firma Banco BICE, asi como la
utilizacion e importancia de la marca comercial BICE, son hechos expuestos en el proceso
que no han sido controvertidos por la contraria y que, en consecuencia, se tendran por
efectivos.
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XIV.- De este modo, con los documentos de fojas 27 a 66, no objetados por la contraria, y
los dichos del segundo solicitante, en su escrito de fojas 89, no controvertidos por el primer
solicitante, se tiene por acreditado en este proceso que la marca comercial BICE es un signo
famoso y notorio.

XV.- Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 6 bis del Convenio de Paris,
promulgado en Chile mediante Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y
publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, los paises de la Union estan
obligados, entre otros aspectos, a impedir el uso no autorizado de marcas de fabrica o de
comercio que sean alli notoriamente conocidas.

XVL- Que por su parte, el articulo 14 de la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL establece que “Sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad,
los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros.”

XVIL- Que en opinion del sentenciador, la inclusion, por parte de un tercero no autorizado,
de una marca comercial notoria y famosa en un nombre de dominio, que ademas carece de
elementos diferenciadores suficientes, contraria los derechos validamente adquiridos por el
legitimo titular de tal marca comercial, toda vez que contribuye a la dilucion del signo
distintivo, haciéndole perder su esencia.

XVIIL- Que la adicion de la sigla AFP a la marca del segundo solicitante no constituye un
elemento diferenciador contenido en el nombre de dominio en disputa, sino, por el
contrario, induce a pensar que se trata de una incursion en el negocio de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, del duefio de la marca.

IXX.- Que en su defensa, el primer solicitante menciona tener la intencidon de proporcionar
informacion “provisional” mediante el nombre de dominio solicitado. Aun cuando
asumiéramos que hubo un error tipografico y se trata de informacion “previsional”, lo
cierto es que el primer solicitante no acompafia prueba alguna que haga pensar que cuenta
con un proyecto serio y efectivo al respecto.

XX.- Que tampoco se entiende que exista una intencion seria del primer solicitante de
crear un servicio de informacion general de caracter previsional, si tal servicio,
supuestamente de interés general, lo va a identificar con el nombre especifico de una
Administradora de Fondos de Pensiones y, ademas, de una AFP actualmente inexistente.

XXI.- Que el primer solicitante agrega en su defensa que el segundo, dado que su actividad
fundamental es bancaria, estd legalmente impedido de constituirse como AFP; a lo cual el
segundo solicitante responde acertadamente que, dado que el primer solicitante es una
sociedad de responsabilidad limitada, también estd impedido de constituirse como una
Administradora de Fondos de Pensiones.

XXII.- Que sin embargo, es efectivo lo planteado por el segundo solicitante, en el sentido
de que los holdings de empresas pueden constituir, y de hecho lo hacen, empresas de
distinta naturaleza juridica y con patrimonios separados, que se dedican a actividades que la
ley estima como de giro exclusivo, como bancos, empresas de seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones.

XXIII.- Que aun cuando contiene argumentacion contradictoria el escrito del primer
solicitante, es un hecho que se ha planteado en la discusidon nacional la conveniencia o no
de que los bancos incursionen en el negocio de la administracion de fondos de pensiones,
estimandose por parte de unos que esto tendria ventajas operacionales y por parte de otros
que se afectaria el equilibrio de quienes operan en el sistema financiero y de las AFP.
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XXIV.- Que habiendo estado planteado el tema en forma publica y en la discusion
legislativa, una de las opciones concretas a futuro es la posibilidad de que los bancos
lleguen a ser autorizados a operar como Administradoras de Fondos de Pensiones; o bien
que los holdings propietarios de dichos bancos opten por constituir una nueva entidad
juridica como AFP, en cuyo caso, lo natural seria que dicha nueva empresa también
utilizara la marca comercial que pertenece al holding, cuando esta goza de prestigio y
renombre.

XXV.- Que si alguna de las circunstancias antedichas se llega a producir, cobra interés y
valor el nombre de dominio pedido, puesto que seria el identificador electronico mas l6gico
y natural que podria utilizar esa nueva entidad.

XXVIL- Que bajo estas circunstancias todo hace pensar que el real interés del primer
solicitante es lograr una posicion privilegiada que le permita negociar el nombre de
dominio pedido si se crearan las circunstancias para ello.

XXVIL- Que la circunstancia de que el primer solicitante posea el mismo nombre de
dominio con la extensién .com, lejos de constituir un precedente a su favor, muestra un
animo deliberado de dar una secuencia de pasos tendientes a construir una plataforma
favorable a sus intereses ultimos: obtener una situacion de privilegio que le permita forzar a
Banco BICE a negociar en el futuro el nombre de dominio “afpbancobice”.

XXVIIL.- Que del documento de fojas 107 y siguientes se desprende que los sefiores
Asesorias y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda. y || G voc: han
pedido la inscripcion de un nombre de dominio que permita inferir que efectivamente
tienen la intencion de proporcionar informacion previsional. No hay ningiin nombre de
dominio otorgado o en tramitacion, que haga una alusidon a temas previsionales de orden
general. En cambio, Asesorias y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda. ha solicitado, y se
encuentran en tramite, los siguientes nombres de dominio que contienen nombres de bancos
de la plaza, a los cuales ha antepuesto la sigla “AFP”: afpbancobbva.cl; afpbancobci.cl;
afpbancobice.cl; afpbancopenta.cl; afpbbva.cl; afpbci.cl; afpestado.cl; afpfalabella.cl;
afpparis.cl; afppenta.cl y afpripley.cl.

XXIX.- Que lo anterior no puede ser considerado como una coincidencia o una cuestion
intrascendente. Aquello da cuenta de la intencion deliberada de inscribir como nombres de
dominio el nombre que usarian numerosos bancos si mediante una empresa relacionada
prestaran servicios de Administradoras de Fondos de Pensiones.

XXX.- Que dadas estas circunstancias se hace manifiesto que la conducta del primer
solicitante no es legitima y, por el contrario, debe ser calificada de mala fe, como lo plantea
el segundo solicitante.

XXXI.- Que el inciso final del articulo 8 del ANEXO 1 Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL establece que “las costas del arbitraje serdn compartidas por las partes que
hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un
conflicto por inscripcion, o al actual asignatario, en un conflicto por revocacion. Sin
perjuicio de lo anterior, el arbitro podrd condenar al pago de la totalidad de las costas del
arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a
inscripcidon en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de
terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el
arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.*

XXXII.- Que con el mérito de los antecedentes, dada la notoriedad de la marca “BICE”, en
este caso resulta evidente que al momento de plantearse la peticion por parte del primer
solicitante existian derechos incompatibles con ella, pertenecientes, como un hecho publico
y notorio, a Banco BICE. Adicionalmente, al intento de apropiacioén de un signo ajeno, de
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por si censurable, se agrega lo dicho antes, en orden a que, del conjunto de los antecedentes
recopilados en autos, fluye inequivocamente que el primer solicitante ha obrado con
deliberada mala fe, al pretender impedir sistematicamente que distintos bancos puedan
registrar sus nombres como nombres de dominio para una AFP, logrando asi frente a ellos
una posicion negociadora privilegiada y dominante, en caso de concretar su pretension de
obtener para si la inscripcion de tales nombres de dominio.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de erreeseconsultores@gmail.com (Asesorias y Proyectos
Integrales ERRE ESE Ltda.), RUT N°® 76.559.730-7, para la inscripcion del nombre de
dominio afpbancobice.cl.-

II.- Acoger la solicitud de Banco BICE, RUT N° 83.382.700-6, y asignarle en forma
definitiva el nombre de dominio afpbancobice.cl.-

III.- Condenar al pago de la totalidad de las costas al primer solicitante.

Autoricese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso final del Articulo 140 del Codigo de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverria Bunster
Autorizo la firma de don Andrés Echeverria Bunster, cédula nacional de identidad N°

Santiago, 28 de Agosto de 2008.
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