TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: bchile.cl
Rol No. 052-2007
OF NIC: OF. 07017

En Santiago, a 4 de Junio de 2007

Que don PATRICIO ANDRES MANRIQUEZ ARANCIBIA, siendo también contacto
administrativo, domiciliado en Sargento Aldea 348, Buin, Buin, solicité con fecha 21 de
Septiembre de 2006, el nombre del dominio “bchile.cl”, que los sefiores BANCO DE
CHILE , representados por Sargent & Krahn, cuyo contacto administrativo es dofia
Sandra Seguel, ambos domiciliados en Andrés Bello 2711, Oficina 1701, Las Condes,
Santiago, solicitaron, con fecha 29 de Septiembre de 2006, el mismo nombre de dominio
“bchile.cl”, y que los sefiores EDICIONES B CHILE S A, siendo su contacto
administrativo don Sergio Alvarez Badilla, ambos domiciliados en Monsefior Sétero Sanz
55 oficina 600, Providencia, Santiago, solicitaron también, con fecha 13 de Octubre de
2006, el nombre de dominio “bchile.cl”.

Que mediante Oficio OF07017, de NIC Chile, se designé a la suscrita como Arbitro para
la resolucion del conflicto sobre el referido nombre del dominio “bchile.cl”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeiiarlo fielmente, se cit6 a
las partes, mediante resolucién, de fecha 8 de Enero de 2007, a una audiencia de
conciliacion o de fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 23 de Enero de 2007, a las
10.30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175,
Of. 1108, piso 11, Providencia, Santiago, notificindose dicha resolucién por carta
certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 23 de Enero de 2006, a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la
asistencia del primer solicitante don Patricio Andrés Manriquez Arancibia y de don Oscar
Molina Diaz en representacion del segundo solicitante sefiores Banco de Chile y en
rebeldia del tercer solicitante sefiores Ediciones B Chile S.A.;

Que en la misma fecha comparece dofia Maria Luisa Valdés Steeves por el Banco de
Chile, y en lo Principal, asume patrocinio y poder; al Primer Otrosi: delega poder; al
Segundo Otrosi: acompafia documentos y al Tercer Otrosi: pide se tengan presente nuevas
direcciones electronicas, a todo lo cual este Tribunal proveyd, a lo Principal, al Primer
Otrosi y al Tercer Otrosi: téngase presente; y al Segundo Otrosi: por acompaifiado
documentos con citacion;

Que al no haberse producido conciliacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo 8, Inciso
4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacion y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijo el
procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se
levanté Acta, dandose por notificada personalmente las partes asistentes y notificandose
via e-mail a la parte inasistente;

Que con fecha 7 de Febrero de 2007, comparece don Matias Somarriva Labra, en
representacion de Banco de Chile, y en lo principal solicita se asigne el nombre de
dominio a su representada en base a los siguientes argumentos. El Banco de Chile fue
fundado en 1893, y desde ese afio ha liderado el mercado financiero chileno como uno de
los bancos mas grandes y exitosos en términos de retorno de activos y rentabilidad de sus
acciones. Es la segunda institucion financiera mas grande del pais y destaca como el
mayor banco de capitales chilenos. Las acciones de Banco de Chile se encuentran listadas
en las bolsas de comercio locales, y también, en los principales mercados bursatiles del
mundo. Asimismo Banco de Chile es un banco comercial que proporciona una completa
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gama de productos y servicios financieros a una amplia base de clientes. Con mas de 20
afios de presencia operativa en los Estados Unidos de América, a través de su sucursal en
Nueva York, el Banco cuenta también con una sucursal en Miami, y una estructura de
representacion en Buenos Aires, Ciudad de México, Hong Kong y Sao Paulo,
proporcionando asi servicios y productos internacionales en condiciones competitivas y
adecuadas a las necesidades de sus clientes.

Su representada es duefia de los siguientes registros marcarios: Registro N° 501.756
BANCHILE SEGUROS, denominativa para distinguir servicios en la clase 36; Registro
N° 501.758, BANCHILE FACTORING, denominativa para distinguir servicios en la
clase 36; Registro N° 501.759, BANCHILE FACTORING, denominativa para distinguir
servicios en la clase 35; Registro N° 501.752, BANCHILE SEGUROS, denominativa
para distinguir servicios en la clase 35; Registro N° 501.753, BANCHILE
SECURITIZADORA DE VALORES, denominativa para distinguir servicios en la clase
36; Registro N° 501.755, BANCHILE SECURITIZADORA DE VALORES,
denominativa para distinguir servicios en la clase 35; Registro N° 626.205,
BANCOCHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 38; Registro N° 626.206,
BANCOCHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro N° 626.207,
BANCOCHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro N° 777.458,
BANCO CREDICHILE, mixta para distinguir servicios en clase 36; Registro N° 619.267,
BANCO DE CHILE, mixta para distinguir servicios en clase 36; Registro N° 615.439,
BANCO DE CHILE, mixta para distinguir servicios en clase 16; Registro N° 610.401,
BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro N°
654.380, BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35;
Registro N° 654.380, BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35; Registro N° 777.455, BANCO CREDICHILE, mixta, para distinguir productos
en la clase 9; Registro N° 777.456, BANCO CREDICHILE, mixta, para distinguir
productos en la clase 16; Registro N° 777.457, BANCO CREDICHILE, mixta, para
distinguir productos en la clase 35, Registro N° 480.940, BANCO DE CHILE
FONOAGIL, denominativa, para distinguir productos en la clase 35; Registro N° 482.407,
BANCO DE CHILE - FONOSERVICIO, denominativa, para distinguir servicios en
clase 38, Registro N° 482.408, BANCO DE CHILE - FONOSERVICIO, denominativa,
para distinguir servicios en clase 36, Registro N° 4820.491, BANCO DE CHILE -
FONOSERVICIO, denominativa, para distinguir servicios en clase 35, Registro N°
482.406, BANCO DE CHILE - INFOCLIENTE, denominativa, para distinguir servicios
en clase 38, Registro N° 480.942, BANCO DE CHILE - INFOCLIENTE, denominativa,
para distinguir servicios en clase 35, Registro N° 509.406, BANCO DE CHILE -
INFOCLIENTE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, Registro N°
745.146, BANCO DE CHILE CORPORACION, mixta, para distinguir productos en
clase 16, Registro N° 694.800, BANCO DE CHILE DA CREDITO A CHILE, lema, para
distinguir servicios en clase 36, Registro N° 523.779, BANCO DE CHILE, EL MEJOR
BANCO DE CHILE, lema, para distinguir servicios en la clase 36, Registro N° 524.026,
BANCO DE CHILE, EL MEJOR BANCO DE CHILE, lema, para distinguir servicios en
la clase 35, Registro N° 681.794, BANCO DE CHILE: ES TODO LO QUE USTED
NECESITA, lema, para distinguir servicios en clase 38, Registro N° 681.795, BANCO
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DE CHILE: ES TODO LO QUE USTED NECESITA, lema, para distinguir servicios en
clase 16. Ademads, su mandante es duefio de los siguientes nombres de dominio:
superbchile.cl — bankchile.cl — bancochile.cl — chilebanco.cl. Sefiala que los nombres de
dominio enumerados son una muestra mas del mejor derecho de su mandante sobre el
nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran sobre la expresion “B” que
corresponde a la inicial de “Banco” y “Chile”.

El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada
usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique efectivamente corresponda a
dicha entidad, organizaciéon o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial
Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso y caético.

El nombre pedido se asemeja como una mera variacion de las marcas y nombres de
dominio de su representada, ya que se compone de la letra “B”, que corresponde a la
inicial de la palabra “banco” junto a Chile, siendo de esta forma vinculada a su mandante
y a los servicios bancarios que presta. Manifiesta que el 1 de enero de 2000, entr6 en
vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio que reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos,
la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion, sefialando que 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, como fundamentos para
iniciar un procedimiento de disputa de dominios. Asimismo, el informe final de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual asi como las Opiniones del Panel
OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP, establecen que en el
procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias tales como, que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre
€l, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Estos criterios han sido recogidos por
los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

Cita el Convenio de Paris, y su Articulo 6 bis. sefialando que las marcas famosas y
notorias como es el caso “BANCOCHILE” y sus marcas relacionadas como
“BANCHILE SEGUROS”, que constituye uno de los centros comerciales de propiedad
de su mandante, ha de protegerse especialmente en los paises miembros de la Unién, toda
vez que la explotacion no autorizada derivaria por un lado en la dilucion del poder
distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad
ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacién de
dicha notoriedad. Cita también el Articulo 10 del mismo Tratado Internacional sobre
competencia desleal. De acuerdo a lo expuesto sefiala que su mandante tiene un mejor
derecho para la asignacién del nombre de dominio bchile.cl; Al Primer Otrosi hace
presente, patrocinio y poder; Al Segundo Otrosi: acompafia Poder otorgado por Banco
de Chile a Sargent & Krahn, copia del poder de Sargent & Krahn en su favor, fotocopia
de su patente de abogado, copias de certificados de registros marcarios en Chile y copia
impresa de registros de nombres de dominio obtenidos del sitio www.nic.cl; Al tercer
Otrosi: solicita se tenga por desistida a la tercera solicitante; a todo lo cual este Tribunal
proveyo: téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la Clausula 1? del
Acta de Fijacion de Procedimiento, traslado por el término de 5 dias; al primer otrosi:
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téngase presente, al segundo otrosi: por acompafiados documentos con citacion, al tercer
otrosi: no ha lugar.

Que con fecha 20 de Febrero comparece don Matias Somarriva Labra, en representacion
de Banco de Chile, sefialando que ratifica todo lo expuesto en la demanda y ademads
agrega que su parte ha sido la Unica que ha defendido sus intereses, y teniendo en
consideracion que el primer solicitante no requiere patrocinio de un abogado para
defenderse en la presente causa, ni tampoco le ha significado un desembolso econémico,
esta inactividad debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre en
dominio en disputa. Asimismo, este criterio ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales
recientes que hacen presente, por interpretacion analdgica, la cldusula contenida en el
reglamento de la Union Europea 874/2004. Sefiala que por lo anteriormente expuesto
resulta evidente que quien tiene un interés legitimo sobre el nombre de dominio en
disputa es su mandante, y que la inactividad de la contraria se debe entender como una
renuncia a su peticion a favor del segundo solicitante. A lo que este tribunal proveyo,
téngase presente.

Que con fecha 13 de Marzo de 2007, este tribunal decretd en base a facultades otorgadas
en el acta de fijacion de procedimiento y el hecho que no habia sido posible notificar via
e-mail, al tercer solicitante de autos, las resoluciones de fecha 23 de Enero de 2007, 14 de
Febrero de 2007 y 21 de Febrero de 2007, se notificara dichas resoluciones y todas las
siguientes a esas fechas, excepto la resolucion definitiva, via fax al No 231 64 90,
obtenido por actuacion por oficio de este tribunal

Que con fecha 9 de Marzo de 2007, se recibid la causa a prueba por el término de de
cinco dias y se fijo como punto de prueba el siguiente: acreditese la existencia y hechos
que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 19 de abril de 2007 y atendido el mérito del proceso se cit6 a las partes a
oir sentencia.

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que el nombre del dominio bchile.cl fue solicitado por tres
personas, a saber, en primer lugar por don Patricio Andrés Manriquez Arancibia, en
segundo lugar por los sefiores Banco de Chile y en tercer lugar, por los sefiores Ediciones
B Chile S.A.;

2.-  Que, en consecuencia, €l conflicto sobre el dominio bchile.cl se circunscribe a los
tres solicitantes individualizados en el nimero 1 anterior;
3.-  Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion

para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes
para la resoluciéon de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de
publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos

validamente adquiridos respecto de terceros;

4.-  Que, ademas, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio
especial resumido en la expresion inglesa “first come first served”, que significa que a
falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, €l
derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer; |
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5. Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacién antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal
civil, que el arbitro deberd resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le
dictaren;

6.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccién por
ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho
material que constituya dicha infraccion;

7.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos,
atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la
naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestién en estos autos y el
interés de las partes respecto de ella; 7.1.- Al respecto, es un hecho cierto que no necesita
prueba, que las expresiones “b” y “Chile” que constituyen este nombre de dominio,
existen con mucha anterioridad a cualquiera de las solicitudes puesto que corresponde, la
primera, a una letra del abecedario castellano y la otra, designa el nombre de nuestro
pais; 7.2.- Que lo antes expresado significa que al no ser creacion intelectual de alguna
de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario,
cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro
ordenamiento juridico en relacion al uso y adquisicién de derechos sobre denominaciones
existentes para ser aplicadas en actividades comerciales;

8.-  Que lo anterior se corrobora por el hecho que en materia de marcas comerciales,
las denominaciones de esta naturaleza, siempre que no sean calificadas de genéricas o
carentes de novedad, pueden ser registradas como tales marcas, por diferentes personas y
adquirir un derecho sobre ellas, si se registran para actividades diferentes y no guarden
relacion entre si;

9.-  Que por otra parte, si bien el tercer solicitante se identifica en su solicitud, con una
razon social que incluye la expresion “bchile”, no comparecid en este proceso y en
consecuencia, no ha acreditado en tiempo ni en forma esta circunstancia;

10.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no
existe infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo
contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de dominio en
cuestion, con la sola presentacion de su solicitud;

11.- Que por otra parte, en el sistema de nombres del dominio, como signo
identificadores, a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas comerciales, existe una
limitacion, en el sentido que, un mismo nombre del dominio s6lo puede ser asignado a un
usuario;

12.- Que la limitacion antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres
del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregacion o sustitucién a
una expresion o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, tal como
ocurre en el caso de autos;

13.- Que no existiendo infraccién a las normas en base a las cuales pudiese ser resueltd
este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la
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expresion inglesa “first come, first served”, conforme a las normas de prudencia y
equidad del sentenciador;

14.- Que para la aplicacién del principio “first come, first served, se hace necesario
determinar, en este caso en particular, la categoria de cada solicitante en relacién a la
¢poca de presentacion de su solicitud, ademas de la posible mala fe y mejor derecho de
alguno de ellos;

15.- Que respecto de la categoria de los solicitantes, esta esta establecida en el
numerando 1°, anterior;

16.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub 11te se presume la buena fe de las partes
en base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se
ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

17.- Que en consecuencia, cabe, a continuacion, dilucidar si alguna de las partes en
este conflicto posee un mejor derecho o un derecho en relacién al nombre de dominio en
cuestion;

18.- Que respecto de los derechos del primer solicitante sefior Patricio Andrés
Manriquez, habiendo comparecido a la primera audiencia, no hizo alegacién alguna
durante el curso del proceso, por lo tanto solo consta en autos que su solicitud es
prioritaria respecto de las de los otros dos solicitantes;

19.-  Que respecto de los derechos del segundo solicitante, la prueba rendida da cuenta
que es titular de numerosas marcas que incluyen la expresion “Chile” para distinguir,
entre otros, diversos servicios de la clase 35, 36 y 38 del Clasificador Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, Arreglo de Niza; y que es signatario de
nombres del dominio que incluyen la misma expresion;

20.-  Que, por otra parte, el segundo solicitante no ha acreditado relacién alguna con la
expresion “behile”, tal como se esta solicitando inscribir como nombre de dominio;

21.-  Que respecto de los derechos del tercer solicitante, si bien en su solicitud indica
que su razon social incluye la expresion “behile”, éste no ha comparecido en el juicio, por
lo que, ademas, de no demostrar interés en este domlmo no ha acreditado en tiempo ni en
forma algtin derecho sobre esta expresion;

22.-  Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias del sistema de nombres de
dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales;

23.-  Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal que de acuerdo a los principios de
prudencia y equidad y no habiéndose demostrado por ninguna de las partes tener, previo a
la solicitud, una relacion directa o indirecta con la expresion behile.cl que constituya un
mejor derecho, procede la aplicacion del principio desarrollado en materia de nombres de
dominio, en inglés “First come, first served”, puesto que no se ha acreditado mejor
derecho por los solicitantes posteriores al primero ni mala fe de este tltimo;

24.-  Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje y el articulo 8 inciso 4, SE RESUELVE: asignese el dominio
bchile.cl, al primer solicitante sefior PATRICIO ANDRES MANRIQUEZ ARANCIBIA
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Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de
NIC Chile, firmese la presente resolucién por las Testigos, dofia Gabriela Segovia V. y
dofia Joyce Slight O. para estos efectos y remitase el expediente a NIC Chile.
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