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MAT: Asignacion de nombre de dominio “bancocontable.cl”
Santiago, frece de Octubre de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF12907 de fecha 8 de Noviembre de 2010, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacién como Arbitro
para resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de
dominio “bancocontable.cl”; entre Banco Bice, representado para
estos efectos por Josefina Mora y Angela Carolina Vidal Gros.

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a
un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL”, en adelante el "Reglamento”, y cuyo anexo |1
contempla las hormas por las que se ha de regir el Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo
encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 12
de Noviembre de 2010, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro
Arbitrador, jurd desempenarlo fielmente y citdé a las partes a una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitrgje
para el dia 24 de Noviembre de 2010 a las 16:30 horas en las oficinas
del Arbitro. Esta resolucidn se nofificd a las partes por carta
certificada, y via correo electronico a los domicilios y direcciones
registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido validamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a
cabo el dia 24 de Noviembre de 2010, con la asistencia de la parte
de Banco Bice, como segundo solicitante, representada por dona

Maria Josefina Mora, y en ausencia de Angela Carolina Vidal Gros,
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como primer solicitante.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Banco Bice hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“bancocontable.cl”, para lo cual sostuvo y argumentd lo siguiente:
a) Senald que internet, en su regulacion y evolucion, ha resultado
incierta y ermrdtica, constituyendo un gran desafio para los
legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con
los principios generales del derecho. Que en esta evolucion legal,
uno de los principios fundamentales del derecho econdmico tfiene
que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el
derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo
al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras,
cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccion del
bien comun. En este senfido, agregd que este caso debe ser
evaluado mds alld de la tentacion de aplicar simplistamente el
principio “first come, first served”, que en muchos casos involucra
una profunda injusticia, y da una mala senal a los actores
econdomicos; b) Expresd que afortunadamente los criterios que estdn
aplicando los drbitros de internet en el mundo entero, se han ido
refinando, de manera que estos jueces han ido mas alld del miope
criterio inicial *first come first served”, para analizar los conflictos a la
luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor
derecho". En ese sentido, la funcidén bdsica de todo nombre de
dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar
correctamente a cada usuario de internet, funcidn que en caso de
ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no
se estaria cumpliendo; c) Que es una destacada y ampliamente
posicionada empresa: Banco Bice, compania chilena de gran

trayectoria que cuenta con presencia en todo el territorio nacional,
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poseedora de una amplia experiencia y reconocido prestigio en el
rubro financiero y bancario. Senala que desde sus inicios, su objetivo
permanente ha sido ofrecer servicios de excelencia, siempre
orientados a empresas y a la banca de personas. Destaca su alto
nivel de especializacién en comercio exterior, financiamiento de
proyectos de inversion y su rol asesor en el campo de inversiones
corporativas. Su estructura corporativa responde a la de una
organizacion global que conforman el banco y sus empresas filiales,
siendo asi como se agrupan en una sola fuente de servicios diversas
figuras como lo son las finanzas personales y empresariales,
administracion de inversiones, intermediacion de valores, servicios de
banca de inversion, asesoria especializada, operaciones de leasing y
corretaje de seguros no previsionales. Sus marcas comerciales y
nombres de dominio que dicen relacion con su razéon social y con los
multiples servicios que el banco ofrece, gozan de notoriedad vy
prestigio a nivel nacional gracias a su posicionamiento en el
mercado. d) Que el servicio que brinda la empresa se caracteriza
por su atencidon personalizada y preocupada de sus clientes. Debido
a ello, el banco ha creado una plataforma de atencidn en linea de
gran calidad, con asistencia telefénica y por Internet, que cumple
con el objetivo de informar a los usuarios acerca del estado
contable de sus cuentas y en definitiva ofrecer una verdadera
Banca Contable para sus usuarios. Este hecho ha caracterizado a su
representada por mds de 30 ano, razdn por la cual resulta evidente
el vinculo entre el servicio ofrecido y el dominio en disputa toda vez
que su representada no es solo un banco de reconocida trayectoriq,
sino que también se ha diferenciado de ofras instituciones financieras
al poseer este sistema personalizado de informacion, lo que
configura en la practica una asociacion y reconocimiento por parte

de los usuarios del concepto Banco Contable con su mandante. e)
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Que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre
“bancocontable”, lo asociard y relacionard de manera automdatica
y sin mediar duda alguna con mi mandante y su actividad,
independiente de que haya modificado la expresion, elemento que,
por cierto, no permitird a los consumidores diferenciar que los
servicios que se ofrecerdn en dicha pdgina no cuentan con la
garantia de mi mandante; f) Senala que el dominio no es mdas que
una extension y expresion que el banco desea tener en la dimension
virtual para publicitar uno de sus importantes servicios que real y
efectivamente ofrece en el mercado e Internet y en ese sentido, su
mandante, segun consta en los documentos que acompana en el
otrosi respectivo de su presentacion, tiene una evidente y mads
estrecha relacion con el nombre de dominio en disputa que la
demandada en autos toda vez que su familia de marcas
comerciales inscritas en el INAPI goza de fama y notoriedad en el
rubro bancario y financiero, o que claramente inducird a error y
engano a los consumidores; g) Que en este sentido, y con el objetivo
de obtener un adecuado resguardo, protegid como marcas
comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad
Industrial, el concepto “BICE” conforme se desprende de la lista de
marcas registradas que se acompanaron a este Tribunal, siendo un
hecho conocido y aceptado que existe una intima relacién entre
una marca comercial y un nombre de dominio; h) Senald ademads
que se ha preocupado de inscribir una serie de marcas comerciales
cuyo listado acompand en un ofrosi de su presentacion, incluyendo
“Bice”, "Banco Bice"”, “Banco Bice, la banca global”, “Banco Bice, la
banca total”, “Banco Bice, la multibanca”, “Bice el banco de su
empresa”, citando cada uno de ellos. Senala que la expresion
“Banco Contable” se encuentra vinculada con los servicios que

distinguen las marcas comerciales de su mandante, por lo que
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probablemente serd asociada por los usuarios de Internet con su
representada. Agrega que el dominio disputado alude precisamente
a servicios ofrecidos por Banco Bice a sus usuarios, otorgdndoles
acceso a sus estados contables a fravés de sistemas de atencion e
informacion en linea. Senala que la parte contraria no realiza
ninguna actividad que le confiere la calidad de agente bancario o
financiero. Luego, hace referencia al articulo 14 del reglamento NIC
CHILE, y al arficulo 22, que si bien estd en el acdpite de la
revocacion, sugiere revisar y rescatar el espiritu de la norma; h)
Reitera posteriormente el tema de la dilucion de la imagen
comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la
publicidad comienza a circular una expresion identificatoria cuasi-
idéntfica a sus marcas comerciales, nombres de dominios y razon
social, como eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios
gue no correspondan a ella, indudablemente empezard a generar
un debilifamiento del capital comercial y marcario asociado a los
signos registrados por ésta; i) Senald luego que se debe tener
presente que de acuerdo al orden publico econdmico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente Ila
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le
ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en
caso de concederse el dominio de autos a la confraria, y que a
mayor abundamiento éste se encuentra inactivo. Agrega que la
contraparte no cumple los requisitos para ser considerara como una
institucion financiera a diferencia de la suya que goza de gran
envergadura y frayectoria. En ese sentido, el concepto “Banco” esta
reservado Unica y exclusivamente para aquellas instituciones
senaladas en el articulo 39 de la Ley General de Bancos, por lo que
la sefiora Angelica Carolina Vidal Grove no seria una institucion

bancaria legalmente establecida. j) En cuanto a los antecedentes
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de derecho, cita el Criterio del Mejor derecho por el Uso Empresarial
Legitimo, senala que tendrd un mejor derecho sobre el nombre de
dominio indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que
efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, agrega que su
mandante tiene registrada una familia de marcas comerciales que
distinguen servicios financieros. Cita el Criterio del Legitimo Interés
sobre el nombre de dominio en disputa, senala que la solicitud de su
mandante obedece a su legitimo interés de identificar y distinguir sus
productos a través de Internet y evitar que terceros hagan uso de
una expresion que le corresponde generando confusion. Cita el
Criterio de la Identidad, que corresponderd 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.
Finalmente cita el Criterio de Uso efectivo en Internet, senala que los
servicios financieros y la banca en linea que ofrece su mandante
efectivamente son publicitados y promocionados en Internet. k) Para
acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
acompana los siguientes documentos: Copias de los certificados de
registros marcarios citados; Impresion del sitio web de su mandante
bice.cl, entre los cuales se encuentra la banca en linea y servicios de
informacion contable; Copia del sitio web bicecorp.cl, donde
aparece una breve resena histérica de su mandante; Copia del sitio
web emb.cl en el cual aparece un articulo titulado “Banco Bice
mejorando la atencidon de sus clientes con DTS y Remedy’; Copia del
sitio web kompass.cl, donde aparece un perfil comercial de su
mandante; Copias de sentencias arbitrales recaidas sobre los
nombre de dominio promain.cl y vinasdelmaipo.cl; I) En conclusion,
senala que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio
en cuestion generard todo tipo de confusiones y errores en el

mercado vy sociedad chilena respecto de la procedencia
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empresarial y oficial de los productos o servicios que pretenda
distinguir el primer solicitante con el concepto “bancocontable”,
dado gque los consumidores la identificarian con ella misma. En suma,
concluye que buena fe, inferés legitimo, marcas registradas,
presencia comercial, frayectoria, posicionamientos comerciales
consolidados, y orden publico, son fodos elementos que la perfilan
como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en
cuestion.-

7.- Por resolucion de fecha 9 de Noviembre de 2010, se tuvo por
presentada la demanda de mejor derecho por parte de Banco Bice,
y por acompanados los documentos con citacion. Habiendo
transcurrido el plazo para la presentacion del primer solicitante, dona
Angela Carolina Vidal Grove, sin que ello haya ocurrido, se fuvo por
no presentada. De la presentacion del Banco Bice, se dio traslado
por el plazo de cinco dias para contestar las pretensiones o
aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

8.- El primer solicitante no presentd dentro del plazo mencionado
en el numero anterior, ningun escrito para hacer valer sus
pretensiones, como tampoco acompand pruebas en ese sentido,
por lo que se le tuvo en rebeldia durante todo el transcurso del
proceso;

9.- Que atendido el tiempo franscurrido desde la Ultima gestion, sin
gue ninguna de las partes haya hecho presentacion alguna, y en
consideracion a las normas del procedimiento acordado, en cuya
virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los
antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntamente con sus reclamaciones, se omitid recibir la causa a
pruebaq, y resolvid derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
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causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para
hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha
comparecido en gestion alguna, ni menos ha acompanado en estos
autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la
prueba acompanada por la parte de Banco Bice;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de
causas framitadas en rebeldia del primer solicitante como es este
caso. Precisamente, la excepcion al principio se ampara enfre otros,
en la validacion o acreditacion de un mejor derecho por alguna de
las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el
mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus
pretensiones, o ambas lo hacen encontrdndose en semejantes
condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrid, desde el
momento que solo la parte de Banco Bice ha demostrado tener una
legitima y valida pretension;

c) Que revisados los registros de nombres de dominio en NIC
Chile, se ha podido constatar por una parte que Banco Bice detenta
el nombre de dominio ‘“bancontable.cl”, estrechamente
relacionado vy similar al nombre de dominio en disputa; y por otra
parte que dona Angela Carolina Vidal Gros, aparece solicitando en
variadas oportunidades los nombres de dominio “bancocontable.cl”
y “bancontable,cl”, sin pagar los derechos correspondiente, y sélo
cuando se ha planteado una solicitud competitiva, como en este
caso, figura haciéndolo para asegurar el nombre de dominio;

11.- Que la conducta anterior del primer solicitante, sumado a su
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nula parficipacion en el presente arbifraje, confirmarian a este
Arbitro que no existe un dnimo real y serio de usar con fines legitimos
el nombre de dominio como un identificador efectivo en la web, sino
gue ello seria con fines especulativos;

12.- Que sumado a lo anterior, debe considerarse, ademds, que
Banco Bice tiene registrada una familia de marcas bajo las
expresiones “Bice” y “Banco Bice” en clases relacionada con
prestacion de servicios bancarios y financieros. Que si bien dichas
marcas no son idénticas al nombre de dominio solicitado,
“bancontable.cl” ni son enganosamente similares, el nombre de
dominio en disputa estd compuesto por dos conceptos “banco” vy
“contable”, ambas denominaciones que identifican los servicios
prestados por el Banco Bice. En efecto, la palabra “Banco”
claramente vincula a su fitular con una institucion financiera de
objeto Unico, y la expresion “contable”, la asocia con los servicios de
esta naturaleza que también son prestados por el Banco Bice;

13.- A su vez, debe considerarse que dona Angela Carolina Vidal
Gros no cumple con los requisitos legales, en su condicidon de
persona natural, para ser una institucion bancaria, razén por la que
éste sentenciador considera que resulta confuso para los usuarios de
Internet que sea titular de un dominio que distingue la actividad de
un banco;

14- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han
sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la
calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que
la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por
las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre
la base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba
acompanada por el segundo solicitante para respaldar su

pretension, credndose la conviccidon absoluta de que a este Ultimo
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corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“bancocontable.cl”;

15.- Que no obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla
en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un
nombre de dominio bagjo 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, el Art.
15 del Reglamento dispone expresamente que “Serd 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 vdlidamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el
senfido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto
en los articulos 222 y siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.
RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “bancocontable.cl” a la parte
de Banco Bice. Rechazase la solicitud presentada por el primer
solicitante, Angela Carolina Vidal Grove.

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez
Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas
serdn pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el
proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin

perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
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electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4- Conforme lo dispone el articulo 640 del Codigo de
Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de

la misma los testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Yohanna Bustillos Espinoza
C.IN° 15.385.486-6 C.IN° 12.286.487-1
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