BACOESTADO.CL

Santiago, 20 de Noviembre de 2009.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.L1.- Compromiso.

Que con fecha 11 de Marzo de 2009, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF09170, denominada “Arbitraje dominio bacoestado.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunic6 al suscrito su designacibn como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacién con la inscripcion del referido nombre de
dominio. Dicha designaciéon también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 17 de Marzo de 2009 dirigida a NIC Chile, atencién dofia
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesté
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jur6 desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, en definitiva por resolucion de
fecha 8 de Mayo de este afio el Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de
conciliacion y fijacion de procedimiento, para el dia martes 26 de Mayo del afio 2009, a
las 18:00 horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago,
Region Metropolitana. La citada carta rola a fs. 5 y la resolucion rola a fs. 93 del
expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacién por carta certificada de la resolucidon que cit6 a comparendo a las partes,
rolan a fs. 94 a 96 de estos autos arbitrales.

[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: Representado asdq (IVAN GONZALO
CRISOSTOMO ALARCON), RUT: 13.045.665-0;
Email:littlewoodsorder@googlemail.com, domicilio postal: Lamark est; quien para
efectos de este procedimiento ha tenido el caracter de demandado; y BANCO DEL
ESTADO DE CHILE, representado por Alessandri & Compariia, RUT: 97.030.000 - 7;
representada por la abogada dofia Andrea Dawson Ahumada y por el egresado de
derecho don Sebastian Molina Necul, ambos domiciliados en calle El Regidor 66, piso
10, Las Condes Santiago; Email: dominios@alessandri.cl,
dominiosalessandri@tecnolex.cl, jla@jia.cl, quien para efectos de este procedimiento ha
tenido el caracter de demandante.




[.3.- Comparendo de conciliacién vy fijacion de procedimiento.

Con fecha 26 de Mayo del afio 2009, siendo las 18:00 horas, se llevé a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
apoderado del segundo solicitante BANCO DEL ESTADO DE CHILE, don Sebastian
Molina Necul, y con la inasistencia del primer solicitante. En dicho comparendo, se
acordd el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectué llamado a
conciliacion, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la
parte demandante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha
del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 102 a
fs. 107 del expediente arbitral, y el envio de dicha acta por correo certificado a la parte
inasistente consta a fojas 178 de autos.

I.4.- Periodo de discusion.

l.4.1.- Demanda: De fs. 108 a fs. 116 de estos autos arbitrales se encuentra la
demanda que BANCO DEL ESTADO DE CHILE, dedujo en contra de IVAN GONZALO
CRISOSTOMO ALARCON, con el objeto que la asignacion del nombre de dominio
“BACOESTADO.CL” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la
demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho,
disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio.CL y normas de derecho:

- En primer lugar el actor, da cuenta de los antecedentes del Banco Estado de Chile
(nombre publicitario BancoEstado), es el banco estatal de Chile, creado legalmente en
1953. Presta servicios financieros a particulares y empresas. Sus principales giros de
negocios son los ahorros, préstamos hipotecarios a las PYME y empresas en general.
Ademas por medio de la Cuenta Unica Fiscal, administrada por la Tesoreria General de
la Republica, es la institucion que realiza todas las actividades financieras del Fisco de
Chile. Tiene sus antecedentes en la Caja Nacional de Ahorros creada en 1855. Fue
creado oficialmente, mediante el DFL N°126 de 1953, que dispone la fusién de la Caja
Nacional de Ahorros, Caja de Crédito Hipotecario, Caja de Crédito Agrario e Instituto de
Crédito Industrial en el Banco del Estado. Se rige preferentemente por las normas de la
Ley Organica del Banco Estado de Chile, quien define al Banco Estado de Chile, otro
antecedente es que el Banco pertenece en un 100% al Fisco de Chile y su patrimonio
estd conformado de capital Unico en pesos chilenos. Al ser una institucién bancaria, el
Banco Estado esta sujeto a la legislacion aplicable a las empresas bancarias y demas
disposiciones que rigen para el sector privado, destacando el hecho que no son
aplicables las normas generales o especiales relativas al sector publico. La calidad de
banco perteneciente al Estado de Chile, le ha entregado una extendida presencia en
todo el nuestro territorio, adquiriendo de esta manera, gran fama y notoriedad en el
mercado, siendo altamente reconocida como uno de los lideres del mercado bancario.

- A juicio del actor, la expresion BANCO ESTADO ha adquirido gran fama y notoriedad
en directa y Unica conexion, tratdndose en efecto, de un signo altamente distintivo.



- En cuanto a la expresion BANCOESTADO, constituye un signo de creacion, debido a
la trayectoria y prestigio, posee un alto grado de distintividad, constituyendo, ademas, la
seccion mas caracteristica de su razon social, de las marcas comerciales concedidas
por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y asimismo, de los nombres de dominio
inscritos en Chile.

- El actor sefala que durante muchos afos dieron a conocer sus servicios y productos a
través de la expresion “BANCO DEL ESTADO”. Sin embargo, el cambio de siglo trajo
consigo un cambio de imagen, y el Banco del Estado pasé a llamarse BancoEstado y
con ello se dio a conocer como una institucion moderna y que mantiene su mision y
valores.

- Otro argumento para fundamentar la pretension del actor es indicar que la expresion
“bancoestado” constituye la seccién mas distintiva de la razén social correspondiendo a
una parte integral y esencial de la identidad, de manera tal que la usurpacion de alguna
de las manifestaciones del nombre por parte de un tercero, invariablemente afectara de
manera negativa su imagen, produciéndose una disociacién entre dicha denominaciéon y
la persona individualizada a través de ella. De esta manera, el nombre de dominio
solicitado, BACOESTADO.CL, al incluir una expresion sustancialmente similar a la
seccion mas prominente y distintiva de la razon social, le causaria un grave perjuicio a
su identidad, que debe necesariamente ser subsanado, a juicio del actor través de la
asignacion a su favor.

- En otro orden de ideas, el actor indica que es titular de marcas comerciales en
distintas clases entre ellas destacan BANCOESTADO , 24 X 7 BANCOESTADO,
BANCOESTADO FONO CLIENTE, BANCOESTADO CHEQUERA ELECTRONICA,
BANCOESTADO LEGAL EXPRESS, BANCOESTADO LEGAL EXPRESO, SEGURO
TARJETA BANCOESTADO.

- Asimismo, el actor al referirse a los nombre de dominio sefiala que la expresion
“BANCOESTADOQ” se encuentra incluida en nombres de dominio que son de su
propiedad, incluyendo dicho signo distintivo en una variedad de nombres dominio,
citando el actor entre otros: BANCOESTADO.CL, BANCO-ESTADO.CL,
BANCOOESTADO.CL, BANCODELESTADO.CL, BANCO-ESTADO-DE-
CHILE.CL,BANESTADO.CL, CHILEPAGOSBANCOESTADO.CL. Los nombres de
dominio anteriormente citados, se encuentran registrados, y son utilizados, desde el
afio 1999, cuando se inscribié por primera vez, el dominio “bancoestado.cl”, teniendo
una amplia presencia en Internet, que ha permitido la promocion de sus productos y
servicios, a todos los usuarios de Internet.

- Otro argumento utilizado por el actor para fundamentar su mejor derecho en el
dominio en disputa es que el nombre de dominio bacoestado.cl, es sustancialmente
idéntico a las marcas y nombres de dominio registrados por éste. Para ello el actor cita
el articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL de NIC Chile, sefiala que se considerara una inscripcién como abusiva:

Art. 22.- “[...] @) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente 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 [...]".



- A mayor abundamiento, el actor mediante la comparacion entre el nombre de dominio
solcitado, y la marca de propiedad del actor, afirma que existe entre ambas una
equivalencia practicamente idéntica:

- Concluye que el dominio solicitado reproduce de manera idéntica, 10 de los 11
caracteres que conforman al signo de propiedad del actor, sustrayendo sélo la
consonante “N”, elemento absolutamente insuficiente para otorgar una identidad
autébnoma al signo solicitado, que no agrega ninguna caracteristica que permita
diferenciar al nombre de dominio BACOESTADO.CL, de la marca, y de los nombres de
dominio de propiedad de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, y que, en consecuencia,
impedira cualquier convivencia pacifica de los signos en Internet. El nombre de dominio
de autos, resulta en la especie indistinguible de la marca y nombres de dominio
registrados, lo que naturalmente, provocara a juicio del actor toda clase de errores y
confusiones entre el publico consumidor, quienes errbneamente asignardn un origen
empresarial que no es efectivo.

- En este orden de ideas el actor sefiala que un nombre de dominio, al permitir una
adecuada identificacion en la red, constituye una verdadera “direcciéon electronica”,
mediante la cual los usuarios conciben e identifican a una determinada empresa,
persona o institucion pudiendo consiguientemente, reconocerla al ingresar a la
correspondiente pagina.

- Asimismo, de acuerdo al derecho comparado, asi como también a la jurisprudencia
relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente en cuenta la relacion que
existe entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten
caracteristicas comunes, por cuanto ambos poseen un rol identificador, ya sea de
direcciones IP, en el caso de nombres de dominio, o de productos y servicios, en el
caso de las marcas comerciales. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de
dominio, se debe tener en cuenta, precisamente, la titularidad de los registros marcarios
para el signo pedido como dominio.

- Asi también, de acuerdo a la politica uniforme de resolucion de conflictos de nombres
de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy), desarrollada por la
corporacion de nombres y numeros asignados a Internet (Internet Corporation for
Names and Numbers “ICANN”), se reconoce como aspecto fundamental para la
resolucion de los conflictos, la titularidad de los registros marcarios para el signo en
cuestion, y en su titulo preliminar se considera como fundamento para iniciar un
procedimiento de disputa de dominio, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios, respecto de la cual, la
parte demandante tiene derechos.

- En otro orden de ideas, el actor esgrime como argumento que el asignatario del
nombre de dominio no posee derecho o interés legitimo sobre el nombre de dominio
bacoestado.cl.



- En efecto, para argumentar lo anterior, el actor cita el articulo 22 de la Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, sefala
ademds, que también se considerard una inscripcion como abusiva cuando:

Art. 22.- “El asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio [...]".

- De esta forma, argumenta el demandante, que al momento de inscribir el nombre de
dominio, el primer solicitante no poseia derecho o interés legitimo alguno, que le
otorgue un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

- En primer lugar, el primer solicitante, Ivdn Gonzalo Crisdstomo Alarcén, no posee
relacion alguna, que lo una al nombre de dominio solicitado. Asimismo, continua el
demandante el primer solicitante no posee registro marcario alguno que incluya la
expresion “BACOESTADO”, como tampoco posee solicitudes de registro de marcas
comerciales, en tramitacion ante el Instituto de Propiedad Industrial. Tampoco ha
demostrado tener una vinculacibn comercial con alguna sociedad que posea tal
nombre, 0 que sea titular de registros marcarios.

- Quedando de esta manera a juicio del demandante suficientemente acreditada la
ausencia de derechos o intereses legitimos por parte de la demandada para mantener
el nombre de dominio de autos.

- En este sentido, el primer solicitante no ha logrado manifestar interés o derecho
alguno que le permita acreditar la preexistencia de una determinada situacion juridica
qgue le irrogue un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, no existiendo al
respecto, correspondencia alguna entre las expresiones individuales que conforman el
dominio solicitado, o siquiera su conjunto, que determinen un factor de conexién légico
con las actividades o intereses a desarrollar a través del nombre de dominio
BACOESTADO.CL.

- En otro orden de ideas, la asignacion al primer solicitante del dominio bacoestado.cl
provocara, a juicio del actor, errores y confusiones entre los usuarios de internet,
guienes al ver expresiones sustancialmente similares en Internet, tenderan a otorgar a
la pagina de Internet identificada bajo dicho nombre de dominio, un origen empresarial
erroneo.

- Argumentando lo anterior, sefiala que los usuarios de Internet identifican, o interpretan
la existencia de un nombre de dominio determinado, a través de la razon social, de las
marcas existentes, y sobre todo de los dominios registrados, que distinguen e
individualizan, a una determinada empresa, persona, o institucion. Es asi como el
consumidor que digita el nombre de dominio BACOESTADO.CL, tendra la expectativa
legitima, dada la similitud casi idéntica de los signos, de encontrar a través de dicho
portal, informacion o contenidos respecto del Banco.

- En efecto, la asignacion del dominio BACOESTADO.CL, al primer solicitante,
constituiria una causal de error y confusién entre el publico consumidor, que podria
provocar errores al momento ingresar a las paginas en Internet del Banco, lo que
constituye un hecho de normal ocurrencia entre los usuarios Internet, lo anterior a juicio



del actor, contradeciria completamente el espiritu de la Normativa marcaria vigente, asi
como los criterios determinados por ICANN, recogidos en la reglamentacién de NIC
Chile, aplicables en esta materia.

- Finalmente el actor concluye que tiene un mejor derecho respecto del nombre de
dominio de autos, ello porque, la marca “BANCOESTADQO” se asocia a juicio del actor,
claramente con su representado, y se puede apreciar que es el titular de mejor derecho
para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

l.4.2.- Traslado vy tramite evacuado en rebeldia: A fs. 176 de autos figura la
resolucién que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirié traslado a la
demandada por el término de diez dias hébiles y se tuvo por acompafados los
documentos con citacion de la contraria por igual término. Los certificados de la
empresa de correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha
resolucién a las partes, rolan afs. 177 y a fs. 178 de autos.

Por resolucién de fecha 14 de Julio de 2009, se tuvo por evacuado en rebeldia de la
parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 179 de estos autos arbitrales.
Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por correo
certificado de dicha resolucién a las partes, rolan a fs. 180 y a fs. 181 de autos.

[.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 14 de Julio de
2009, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias hébiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “bacoestado.cl” .- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun comprobantes que rolan
afs. 180y afs. 181 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompafié, con
citacion, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1.-
Informe de marcas comerciales, emitido con fecha 29 de abril de 2009, en el que
constan todas las marcas registradas por Banco del Estado de Chile, que incluyen las
expresiones “BANCO DEL ESTADO”, y “BANCOESTADOQ?"; 2.- Impresion de pagina de
Internet www.bancoestado.cl; 3.- Impresiéon de motor de blsquedas en Internet Google,
en el que consta la expresion “bacoestado.cl”, el buscador redirige a resultados que
corresponden a http://www.google.cl/search?hl=es&g=bacoestado.cl&meta=&aq=f&oq;
4.- Impresion de enciclopedia digital Wikipedia, en el que consta articulo denominado
BANCO DEL ESTADO DE CHILE. Disponible en http:/eswikipedia.orgiwiki/Banco del Estado de Chile;
5.- Impresion de pagina de Internet Facebook.com, en el consta una pégina dedicada al
BancoEstado http://www.facebook.com/home.php; 6.- Impresién de pagina de Internet
YouTube, en el que constan los resultados obtenido cuando se busca la expresion
“BANCOESTADO?".http://www.youtube.com/results?search_type=&search _query=BANC
O+ESTADO&aq=f; 7.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que consta la
inscripcién del nombre de dominio BANCOESTADO.CL. http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=bancoestado; 8.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que consta la
inscripcién del nombre de dominio BANCO-ESTADO.CL. http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=banco-estado; 9.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que consta la




inscripcion del nombre de dominio BANCOOESTADO.CL. http://www.nic.cl/cqi-
bin/dom-CL?g=bancooestado; 10.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que
consta la inscripcién del nombre de dominio BCOESTADO.CL. http://www.nic.cl/cqi-
bin/dom-CL?g=bcoestado; 11.- Impresiéon de base de datos NIC Chile, en el que consta
la inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADO.CL. http://www.nic.cl/cgi-
bin/dom-CL?g=bancoestado; 12.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que
consta la inscripcibn del nombre de dominio BANCODELESTADO.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancodelestado; 13.- Impresién de base de datos
NIC Chile, en el que consta la inscripcién del nombre de dominio BANCO-DEL-
ESTADO.CL. http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=banco-del-estado; 14.- Impresion de
base de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio
BANCO-ESTADO-DE-CHILE.CL.http://www.nic.cl/cqgi-bin/dom-CL?g=banco-del-estado-
de-chile; 15.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del
nombre de dominio BANESTADO.CL. http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=banestado;
16.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre
de dominio BANCOESTADO-AHORRO.CL. http://www.nic.cl/cqgi-bin/dom-
CL?g=bancoestado-ahorro; 17.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que
consta la inscripcién del nombre de dominio BANCOESTADO-
BANCADECHILENOSENELEXTRANJERO.CL .http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=bancoestado-bancadechilenosenelextranjero; 18.- Impresién de base de datos
NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADO-
BANCAPARALAMUJER.CL.http://www.nic.cl/cqgi-bin/dom-CL?g=bancoestado-
bancaparalamujer; 18.- Impresiéon de base de datos NIC Chile, en el que consta la
inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADO-CENTRODECONTACTO.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancoestado-centrodecontacto; 19.-Impresién de
base de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio
BANCOESTADO-CHILENOSENELEXTERIOR.CL.http://www.nic.cl/cqgi-bin/dom-
CL?g=bancoestado-chilenosenelexterior; 20.- Impresiéon de base de datos NIC Chile, en
el que consta la inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADO-
COMERCIOEXTERIOR.CL.http://www.nic.cl/cqi-bin/dom-CL ?g=bancoestado-
comercioexterior; 21.- Impresién de base de datos NIC Chile, en el que consta la
inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADO-CREDITOHIPOTECARIO.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancoestado-creditohipotecario; 22.- Impresion de
base de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio
BANCOESTADO-CREDITOS.CL.http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL ?g=bancoestado-
creditos; 23.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del
nombre de dominio BANCOESTADO-INVERSIONES.CL. http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=bancoestado-inversiones; 24.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que
consta la inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADO-JOVENES.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancoestado-jovenes; 25.- Impresion de base de
datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio
BANCOESTADO-MUJER.CL. http://www.nic.cl/cqgi-bin/dom-CL?g=bancoestado-muijer;
26.-Impresion de base de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre
de dominio BANCOESTADO-PERSONAS.CL.http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=bancoestado-personas; 27.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que
consta la inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADO-TERCERAEDAD.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancoestado-terceraedad; 28.- Impresion de base
de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio




BANCOESTADOAFP.CL.http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancoestadoafp; 29.-
Impresiéon de base de datos NIC Chile, en el que consta la inscripcién del nombre de
dominio BANCOESTADOAHORROJOVEN.CL .http://www.nic.cl/cqgi-bin/dom-
CL?g=bancoestado-ahorrojoven; 30.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que
consta la inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADODECHILE.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancoestadodechile; 31.- Impresién de base de
datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio
BANCOESTADOMICROEMPRESAS.CL .http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=bancoestadomicroempresas; 32.- Impresioén de base de datos NIC Chile, en el
gue consta la inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADONAVIDAD.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancoestadonavidad; 33.- Impresién de base de
datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio
BANCOESTADOPROBANC.CL.http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=bancoestadoprobanc; 34.- Impresién de base de datos NIC Chile, en el que
consta la inscripcion del nombre de dominio BANCOESTADOVIRTUAL.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancoestadovirtual; 35.- Impresion de base de
datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio
BIENESTARBANCOESTADO.CL.http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=bienestarbancoestado; 36.- Impresion de base de datos NIC Chile, en el que
consta la inscripcion del nombre de dominio CHILEPAGOBANCOESTADO.CL.
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=chilepagobancoestado y; 37.- Impresion de base de
datos NIC Chile, en el que consta la inscripcion del nombre de dominio
CREDITAZOBANCOESTADO.CL..http://www.nic.cl/cqi-bin/dom-
CL?g=creditazobancoestado

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindié prueba
documental.

|.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para oir sentencia.

Por resolucion de fecha 27 de Agosto de 2009, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver. La referida
resolucién rola a fs. 183 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las
partes, rolan a fs. 184 y a fs. 185 de autos.

Il. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre
de dominio “bacoestado.cl”.



SEGUNDO Que en este proceso arbitral, IVAN GONZALO CRISOSTOMO
ALARCON ha tenido el caracter de parte demandada y el BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, ha tenido el caracter de parte demandante. Que consecuentemente con lo
anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del
nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar
gue sus derechos son de mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma: 1° Que el Banco Estado de Chile (nombre publicitario
BancoEstado), es el banco estatal de Chile, creado legalmente en 1953. Presta
servicios financieros a particulares y empresas. Sus principales giros de negocios son
los ahorros, préstamos hipotecarios, a las PYME y empresas en general. Ademas por
medio de la Cuenta Unica Fiscal, administrada por la Tesoreria General de la
Republica, es la institucion que realiza todas las actividades financieras del fisco de
Chile. Tiene sus antecedentes en la Caja Nacional de Ahorros creada en 1855. La
calidad de banco perteneciente al Estado de Chile, le ha entregado una extendida
presencia en todo el nuestro territorio, adquiriendo de esta manera, gran fama y
notoriedad en el mercado, siendo altamente reconocida como uno de los lideres del
mercado bancario; 2° Que de esta manera a juicio del actor, la expresion BANCO
ESTADO ha adquirido gran fama y notoriedad en directa y Unica conexion, tratandose
en efecto, de un signo altamente distintivo; 3° Que la expresion BANCOESTADO,
constituye un signo de creacion, debido a la trayectoria y prestigio de ésta, posee un
alto grado de distintividad, constituyendo, ademas, la seccién mas caracteristica de su
razon social, de las marcas comerciales concedidas por el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, y asimismo, de los nombres de dominio inscritos en Chile; 4° Que
la expresion “bancoestado” constituye la seccion mas distintiva de la razén social
correspondiendo a una parte integral y esencial de la identidad, de manera tal que la
usurpacién de alguna de las manifestaciones del nombre por parte de un tercero,
invariablemente afectard& de manera negativa su imagen, produciéndose una
disociacion entre dicha denominacion y la persona individualizada a través de ella; 5°
Que el nombre de dominio solicitado, BACOESTADO.CL, al incluir una expresion
sustancialmente similar a la seccion mas prominente y distintiva de la razon social, le
causaria un grave perjuicio a su identidad, que debe necesariamente ser subsanado, a
juicio del actor través de la asignacion a su favor; 6° Que es titular de diversas marcas
comerciales en distintas clases entre ellas destaca BANCOESTADO, 24 X 7
BANCOESTADO, BANCOESTADO FONO CLIENTE, BANCOESTADO CHEQUERA
ELECTRONICA, BANCOESTADO LEGAL EXPRESS, BANCOESTADO LEGAL
EXPRESO, SEGURO TARJETA BANCOESTADO; 7° Que en cuanto a los nombre de
dominio sefala que la expresion “BANCOESTADOQO” se encuentra incluida en nombres
de dominio que son de su propiedad, incluyendo dicho signo distintivo en una variedad
de nombres dominio, entre los cuales el actor cita entre otros: BANCOESTADO.CL,
BANCO-ESTADO.CL, BANCOOESTADO.CL, BANCODELESTADO.CL, BANCO -
ESTADO - DE CHILE.CL, BANESTADO.CL, CHILEPAGOSBANCOESTADO.CL; 8°
Que los nombres de dominio anteriormente citados, se encuentran registrados, y son
utilizados, desde el afio 1999, cuando se inscribié por primera vez, el dominio
“bancoestado.cl”, teniendo una amplia presencia en Internet, que ha permitido la
promocién de sus productos y servicios, a todos los usuarios de Internet; 9° Que su
mejor derecho en el dominio en disputa es que el nombre de dominio bacoestado.cl, es



sustancialmente idéntico a las marcas y nombres de dominio registrados por éste; 10°
Que el actor cita el articulo 22 de la Reglamentacién para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, sefiala que se considerard una
inscripcibn como abusiva: Art. 22.- “[...] a) Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente 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 [...]";
11° Que el actor mediante la comparacion entre el nombre de dominio solicitado, y la
marca de propiedad del actor, afirma que existe entre ambas una equivalencia

dominio solicitado reproduce de manera idéntica, 10 de los 11 caracteres que
conforman al signo de propiedad del actor, sustrayendo sélo la consonante “N”,
elemento absolutamente insuficiente para otorgar una identidad autbnoma al signo
solicitado, que no agrega ninguna caracteristica que permita diferenciar al nhombre de
dominio BACOESTADO.CL, de la marca, y de los nombres de dominio de propiedad de
BANCO DEL ESTADO DE CHILE, y que, en consecuencia, impedira cualquier
convivencia pacifica de los signos en Internet; 13° Que el nombre de dominio de autos,
resulta en la especie indistinguible de la marca y nombres de dominio registrados, lo
gue naturalmente, provocard a juicio del actor toda clase de errores y confusiones entre
el publico consumidor, quienes errbneamente asignaran un origen empresarial que no
es efectivo; 14° Que el nombre de dominio, al permitir una adecuada identificacién en
la red, constituye una verdadera “direccion electrénica”, mediante la cual los usuarios
conciben e identifican a una determinada empresa, persona o institucion pudiendo
consiguientemente, reconocerla al ingresar a la correspondiente pagina; 15° Que de
acuerdo a la politica uniforme de resolucion de conflictos de nombres de dominio
(Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy), desarrollada por la corporacién de
nombres y nimeros asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers
“ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos,
la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestién, y en su titulo
preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de
dominio, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una
marca de productos o servicios, respecto de la cual, la parte demandante tiene
derechos; 16° Que el solicitante del nombre de dominio no posee derecho o interés
legitimo sobre el nombre de dominio bacoestado.cl; 17° Que para argumentar lo
anterior, el actor cita el articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, sefiala ademas, que también se
considerara una inscripcidon como abusiva cuando: Art. 22.- “El asignatario del nombre
de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de
dominio [...]"; 18° Que al momento de inscribir el nombre de dominio, el primer
solicitante no poseia derecho o interés legitimo alguno, que le otorgue un mejor
derecho sobre el nombre de dominio de autos, no poseyendo relacion alguna, que lo
una al nombre de dominio solicitado; 19° Que el primer solicitante no posee registro
marcario alguno que incluya la expresion “BACOESTADQO”, como tampoco posee
solicitudes de registro de marcas comerciales, en tramitacion ante el Instituto de
Propiedad Industrial. Tampoco ha demostrado tener una vinculacion comercial con
alguna sociedad que posea tal nombre, 0 que sea titular de registros marcarios; 20°
Que el primer solicitante no ha logrado manifestar interés o derecho alguno que le
permita acreditar la preexistencia de una determinada situacién juridica que le irrogue



un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, no existiendo al respecto,
correspondencia alguna entre las expresiones individuales que conforman el dominio
solicitado, o siquiera su conjunto, que determinen un factor de conexion légico con las
actividades o intereses a desarrollar a través del nombre de dominio
BACOESTADO.CL; 21° Que la asignacion al primer solicitante del dominio
bacoestado.cl provocard, a juicio del actor, errores y confusiones entre los usuarios de
internet, quienes al ver expresiones sustancialmente similares en Internet, tenderan a
otorgar a la pagina de Internet identificada bajo dicho nombre de dominio, un origen
empresarial erréneo; 22° Que los usuarios de Internet identifican, o interpretan la
existencia de un nombre de dominio determinado, a través de la razon social, de las
marcas existentes, y sobre todo de los dominios registrados, que distinguen e
individualizan, a una determinada empresa, persona, 0 institucion; 23° Que el
consumidor que digita el nombre de dominio BACOESTADO.CL, tendra la expectativa
legitima, dada la similitud casi idéntica de los signos, de encontrar a través de dicho
portal, informacion o contenidos respecto de mi representado; 24° Que la asignacién del
dominio BACOESTADO.CL, al primer solicitante, constituiria una causal de error y
confusion entre el publico consumidor, que podria provocar errores al momento ingresar
a las péaginas en Internet del Banco, lo que constituye un hecho de normal ocurrencia
entre los usuarios Internet, lo anterior a juicio del actor, contradeciria completamente el
espiritu de la Normativa marcaria vigente, asi como los criterios determinados por
ICANN, recogidos en la reglamentacion de NIC Chile, aplicables en esta materia.

CUARTO Que la parte demandante ha acompafiado documentos probatorios
en estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este
sentenciador, que: 1° el demandante tiene registrada la marca “BANCOESTADQ” para
distinguir servicios en las clases 16, 35, 36, 38 y 41; 2° El actor es titular del nombre de
dominio “BANCOESTADO.CL" la que es a todas luces una expresion casi idéntica al
nombre dominio materia de esta disputa; 3° Asimismo, el actor es titular de otros
nombres de dominio que contienen la expresion “BANCOESTADO” y; 4° El nombre de
la empresa demandante es muy similar a la expresion cuya solicitud de asignacion es
materia del presente juicio (BACOESTADO).

QUINTO Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesté la
demanda ni presentd escrito alguno, como tampoco acompafd prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccién juridica.



SEXTO Que la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este
Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripcion del nombre de dominio en
disputa por parte de la demandada, contraviene derechos validamente adquiridos por
el actor.

SEPTIMO Que de acuerdo con los fundamentos expuestos Yy
consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que no resulta posible
en el caso de autos aplicar el principio “First come First Served”, por cuanto la sociedad
BANCO DEL ESTADO DE CHILE, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre
de dominio “bacoestado.cl”’, ya que en la especie son plenamente aplicables los
criterios de “titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de
dominio” y el de “titularidad de una razén social que incluye la expresion solicitada como
nombre de dominio”.

II1. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “bacoestado.cl” a BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, representado por Alessandri & Compafiia Ltda., RUT: 97.030.000 - 7

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.



La presente resolucion es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula
nacional de identidad N° 8.924.471-4 y dofia Maria José Arancibia Obrador, cédula nacional de
identidad N° 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291, piso 3, oficina C,

Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Maria José Arancibia Obrador



