
FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO 

<AFPBANCOPENTA.CL> 

- Rol 8321 - 

 
 

Santiago, 26 de marzo de 2008 
 
 
VISTO: 
 
PRIMERO: Que por oficio 8321 de fecha 4 de diciembre de 2007, el Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito 
la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del 
nombre de dominio <afpbancopenta.cl>. 
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido 
designado y juró desempeñarlo fielmente, y en el menor tiempo posible, lo cual fue 
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta 
certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes. 
TERCERO: Que según aparece del citado oficio son parte en esta causa como primer 
solicitante Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., Rut: 76.559.730-7, 
Contacto Administrativo: , , 
Santiago y como segundo solicitante Empresas Penta S.A. Rep. por Silva & Cia., Rut: 
87.107.000-8, Contacto: , Dirección Postal:  

. 
CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de 
procedimiento, para el día viernes 14 de diciembre de 2007, a las 15:10 horas en la 
sede del tribunal arbitral bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el 
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes. 
QUINTO: Que a la referida audiencia asistió de don Agustín Cossio, abogado en 
representación del primer solicitante, don Rodrigo León, abogado, en representación 
del segundo solicitante y don  y del señor Juez Árbitro, no 
hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral. 
SEXTO: Que, a fojas 17, con fecha 19 de diciembre de 2007, se declaró abierto el 
Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles. 
SÉPTIMO: Que, a fojas 18, con fecha 3 de enero de 2008, don Rodrigo León Urrutia, 
en representación del segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la 
asignación del nombre de dominio <afpbancopenta.cl>, por los argumentos que 
pueden resumirse en los siguientes: 
a. Que, La Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, 
constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar 
esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto la doctrina 
nacional ha señalado que la Internet es un fenómeno económico, psicológico pero 
que en definitiva “no es un fenómeno jurídico”, queriendo decir con esto, que la 
Internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales 
del derecho. 
b. Que, solicita que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar 
simplistamente el principio “first come first served”, afortunadamente los criterios 
que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido 
refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá de este criterio inicial para 
analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del 
"mejor derecho". 



c. Que, Empresas Penta S.A. es una importante empresa nacional que ha sustentado 
su posicionamiento en Chile, a través de las conocidas marcas PENTA. La historia de 
Empresas Penta ha estado marcada por el constante crecimiento y desarrollo de sus 
compañías e inversiones, caracterizado por su capacidad de gestión y el profundo 
conocimiento de las industrias en las cuales participa. Entre sus hitos mas 
importantes es posible destacar: 

1986  Adquieren la Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros. 

1988 Adquieren un porcentaje de las acciones de AFP Cuprum. 

1989 Desarrollan el proyecto inmobiliario Edificio Las Américas. 
Compran al Estado de Chile el 75% del paquete accionario de la Compañía de Seguros 
ISE Vida. 

1996 Se crea Help, empresa líder a nivel nacional en rescate médico de emergencia. 
Se constituye la Compañía de Créditos Hipotecarios Las Americas. 
Se consolida formalmente el grupo a través del Holding Empresas Penta S.A. 

2000 Se crea Penta Inmobiliaria, empresa de desarrollo inmobiliario que maneja 
capitales privados y que ya lleva 11 proyectos de vivienda en ejecución con una 
inversión de más de US$ 60 millones. 

2004 Banco Penta abre sus puertas al público. Sobre una plataforma que incluye a sus 
filiales Penta Corredores de Bolsa y Penta Administradora General de Fondos.  

d. Que, como se deduce del informe de marcas comerciales, son muchos los registros 
marcarios y de larga data que protegen el concepto PENTA, marca que es idéntica al 
nombre de dominio de autos, al que se añade la sigla SA que corresponde a Sociedad 
Anónima. Más aún la parte contraria para llevar a confusión incluye el término AFP 
rubro al que se relaciona su parte a través de la AFP CUPRUM. 

e. Que, la parte contraria quiere confundir aún mas al publico y solicita el nombre de 
dominio incluyendo expresamente el concepto banco, con lo que derechamente esta 
afectando las marcas comerciales de su cliente quien es titular de las marcas, en 
particular, la marca comercial BANCO PENTA, registro nº 665.048. 

f. Que, el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: “Será de 
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas 
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la 
ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”. Por 
otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE expresa entre otras cosas: "Será 
causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o 
que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se 
considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. Que el 
nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o 
de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el 
reclamante es reconocido. 

g. Que, el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización 
por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando 
impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y 
marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de 
inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse 
perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose 
de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de 
dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio. 

h. Que, la parte contraria obra de mala fe y ello queda del todo claro con la serie de 
solicitudes que ha presentado por nombres de dominio con marcas famosas, citando 
algunos casos: 



Asesorias y proyectos integrales Erre ese ltda pide el nombre de dominio 
afpbancobbva.cl 

Asesorias y proyectos integrales Erre ese ltda pide el nombre de dominio 
afpbancobci.cl 

Asesorias y proyectos integrales Erre ese ltda pide el nombre de dominio 
afpbancobice.cl 

Asesorias y proyectos integrales Erre ese ltda pide el nombre de dominio afppenta.cl 

Asesorias y proyectos integrales Erre ese ltda pide el nombre de dominio afpbbva.cl 

i. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes 
documentos: 

1. Informe de marcas PENTA de su representada 

2. Copia simple de los documentos que dan cuenta de su personería para actuar en 
autos y de su calidad de abogado habilitada para el ejercicio de la profesión. 

3. Impresión de homepage de sitio Web de Empresas Penta SA en que se indica su 
historia y actividades. 

4. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPBANCOBBVA.CL 

5. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPBANCOBCI.CL 

6. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPBANCOBICE.CL 

7. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPPENTA.CL 

8. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPBBVA.CL 

9. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPBCI.CL 

10. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPFALABELLA.CL 

11. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPPARIS.CL 

12. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPBANCOPENTA.CL 

13. Impresión de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile en que se acredita 
que el primer solicitante ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES ERRE ESE LTDA pide el 
nombre de dominio AFPRIPLEY.CL 

14. Impresión registro nº 665.048 marca comercial BANCO PENTA, cuyo titular es su 
representada EMPRESAS PENTA SA. 



 
OCTAVO: Que, a fojas 56, con fecha 17 de enero de 2008, este tribunal tiene por 
presentada la demanda arbitral interpuesta por don Rodrigo León Urrutia, en 
representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos 
correspondiente. 
NOVENO: Que, a fojas 57, con fecha 17 de enero de 2008 se declaró abierto el 
periodo de respuestas correspondientes por el término de cinco días hábiles, 
apercibiendo al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia 
procesal. 
DÉCIMO: Que, a fojas 58, con fecha 28 de enero de 2008 don Rodrigo León Urrutia, 
en representación del segundo solicitante efectuó una presentación señalando las 
consideraciones siguientes: 
a. Que, en los autos se ha demostrado la mal fe de la parte contraria al solicitar el 
nombre de dominio que incluye la expresión AFP y una serie de marcas renombradas 
y famosas que afectan a su representante y sus marcas. 
b. Que, el primer solicitante se ha presentado a los comparendos en que se 
constituye el arbitraje y no ha señalado nada ni se ha arrepentido de su decisión y 
aún más ha persistido en el proceso sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de 
dominio discutido en autos. 
c. Que, por lo anterior se puede entender la actitud del primer solicitante como un 
verdadero pirata de nombres de dominios cuya práctica debe ser sancionada y 
erradicada del sistema de nombres de dominios, por lo que solicita se condene en 
costas al primer solicitante y asignar el nombre de dominio a su representada. 
 
DÉCIMOPRIMERO: Que, a fojas 59 con fecha 10 de marzo de 2008, este Tribunal 
Arbitral tiene por presentado el escrito de fecha 28 de enero de don Rodrigo León 
Urrutia en representación del segundo solicitante. 
 
 DÉCIMOSEGUNDO: Que, a fojas 60, con fecha 18 de marzo de 2008, este Tribunal 
Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que 
el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión PENTA constituyéndose 
además como titular de varias marcas comerciales que contienen la expresión BANCO 
PENTA o PENTA, siendo ambas expresiones contenidas completamente en el nombre 
de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos por la 
abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante. 

SEGUNDO: Que, confirmando lo expresado, se observa por parte del segundo 
solicitante una actividad mercantil seria y consistente al haber solicitado el dominio 
en disputa afpbancopenta.cl, toda vez que éste corresponde a un activo protegido 
jurídicamente hace años, existiendo similitud representativa entre el dominio 
afpbancopenta.cl y el nombre de la sociedad para la cual solicitó el nombre de 
dominio el segundo solicitante -Empresas Penta S.A.-, así como entre el nombre de 
tal sociedad y el objeto de actividad mercantil por ella declarado. 
TERCERO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer 
solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda 
vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en afpbancopenta.cl puede 
generar la impresión de que se trataría de la página Web oficial de la sociedad titular 
de la marca comercial Banco Penta. 
CUARTO Que, el primer solicitante no obstante haber comparecido representado 
ante el Tribunal a Conciliación y Fijación de Bases –lo que da cuenta de la 



circunstancia de haber sido correctamente emplazado- y haber sido 
reglamentariamente notificado en las demás instancias del proceso, ha guardado 
silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de 
mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la 
naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería 
ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, 
además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su 
posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto 
alguno. 
QUINTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, 
puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el 
recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 
de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general 
relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como 
los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, 
prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un 
procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos 
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán 
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte 
contraria”. 
SEXTO: Que no se condena en costas al primer solicitante, pues ha sido criterio 
invariable de este tribunal, en los juicios por inscripción, el estimar que el hecho de 
que se encuentre disponible un nombre de dominio en el sistema de registro .cl 
antecedente suficiente que justifica su solicitud ante el organismo competente. De lo 
contrario el sistema arbitral se convertiría en un sistema de control de admisibilidad 
previo que, como se comprenderá, no corresponde a sus funciones jurisdiccionales. 
 
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de 
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes. 
 
 
RESUELVO: 
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y 
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio 
afpbancopenta.cl al segundo solicitante, esto es, Empresas Penta S.A., Rut: 
87.107.000-8. 
 
 
Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante 
antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por 
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.  
 
Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su 
inmediato cumplimiento. 
 
Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico. 
 
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo. 
 
 
 
 
 
 



 
Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de 
Conflictos NIC-Chile.  
 
 
 
 
 
 
 
Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 

 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 
 




