FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<bize.cl>

- ROL 11496 -

Santiago, 5 de abril de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11496 de fecha 14 de Octubre de 2009, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -
NIC Chile-, notifico al suscrito la designacion como arbitro para resolver el
conflicto planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio
<bize.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia
sido designado y juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por
correo electronico y por carta certificada, como consta en el expediente a
fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa
como primer solicitante Pablo Francisco Bize Rovira, Rut 9.462.755-9,
domiciliado en Ensenada 6299, Penalolén, Santiago y como segundo
solicitante Banco BICE, Rut 97.080.000-k, representado por Sargent &
Krahn, Contacto Administrativo Paula Benavides, domiciliados en Av.
Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 16 de Octubre de 2009, se
tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citéo a las partes a una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el dia lunes 26
de Octubre de 2009, a las 10:50 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 con fecha 26 de octubre de 2009, se llevo a cabo la referida
audiencia con la presencia de don Pablo Bize, en representacion del primer
solicitante, don José Ignacio Juarez en representacion del segundo
solicitante y del sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacién, acordandose las
Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 28 de octubre de 2009, este tribunal arbitral
declar6 abierto el periodo de planteamientos por el término de 10 dias
habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles 11 de noviembre de
2009.

57



SEPTIMO: Que, a fojas 26, con fecha 11 de noviembre de 2009, don
Matias Somarriva Labra, en representacion del segundo solicitante,
presento demanda de asignacion de nombre de dominio cuyos argumentos
pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que BANCO BICE fue fundado en 1979 por un importante grupo de
inversionistas chilenos vinculados a unas de las principales empresas
exportadoras del pais; la Compania Manufacturera de Papeles y Cartones.
b) Que desde sus inicios, su objetivo permanente ha sido ofrecer servicios
bancarios de excelencia, siempre orientados a empresas y a la banca de
personas. Destaca en este ambito junto con entregar los servicios
tradicionales de financiamiento, captacion de depoésitos y demas servicios
bancarios, su alto nivel de especializacion en comercio exterior, el
financiamiento de proyectos de inversion y su rol asesor en el campo de
inversiones corporativas. Ademas, ofrece financiamiento hipotecario y
servicios de alta calidad en su banca de personas y en la asesoria y
administracion de portafolios de inversiones, compuesto de instrumentos
de renta fija y/o acciones, basadas en el respaldo de una solida labor de
investigacion en el area macroeconomica y corporativa.

c) Que la actual estructura corporativa de BANCO BICE responde a la de
una organizacion bancaria de caracter global, que conforman el banco y
sus empresas filiales, ocupando asi un rol de indiscutido liderazgo en el
ambito de la banca corporativa. Es asi como 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, se agrupan en una sola
fuente de servicios que cubre todos los requerimientos financieros de sus
clientes.

d) Que las marcas comerciales y nombres de dominio que dicen relacion
con su razon social y con los multiples servicios que el banco ofrece gozan
de fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional gracias a su
posicionamiento en el mercado. Ello debido a que a lo largo de su
desarrollo, el BANCO BICE se ha preocupado constantemente por ofrecer
mas y mejores productos y servicios a sus clientes, dentro del area
financiera, bancaria y crediticia. Contando con un activo grupo de
ejecutivos bancarios orientados a las personas, en la cual se otorga una
importancia fundamental a los intereses de cada uno de sus clientes,
procurando otorgar un servicio personalizado y de calidad, que es
ampliamente reconocido por los usuarios, quienes identifican en BICE a
uno de los bancos mas prestigiosos del pais.

e) Que en este sentido, la denominacion de origen del segundo solicitante,
su razon social y marcas comerciales, asi como los multiples servicios
financieros ofrecidos por éste, se reconocen ampliamente en el mercado e
Internet precisamente por la expresion BICE, denominacion que a lo largo
de los anos, ha posicionado en el mercado. Resultado evidente que el
nombre con el cual es reconocido el segundo solicitante en el mercado
representa uno de sus activos mas importantes, toda vez que los
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consumidores en general ya identifican dicha expresion con los servicios
financieros de éste, por lo que resulta fundamental que la expresion BICE,
tanto a nivel visual como auditivo, sea efectivamente un fiel reflejo del
prestigio alcanzado por el banco BICE y sus servicios.

f) Que como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre
comercial, el segundo solicitante ha registrado una familia de marcas
comerciales para la expresion BICE o BANCO BICE, o esta expresion mas
otras palabras que las acompanan. Siendo la familia de registros
marcarios una muestra de que el segundo solicitante es la legitima
creadora y usuaria del signo “BICE”. Como se aprecia, éste es titular de un
importante numero de marcas comerciales para una expresion
virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa, las cuales tienen
por objeto distinguir e identificar los conocidos servicios ofrecidos en el
mercado nacional. Asi, la marca “BICE” se encuentra amparada por los
siguientes registros marcarios que se detallan a continuacion: Registro N°
846.439 BICE, mixta, para distinguir servicios de la clase 36. Registro N°
846.688 BICE, mixta, para distinguir productos de la clase 16. Registro N°
849.605 BICE, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36.
Registro N° 849.589 BICE, denominativa, para distinguir productos de la
clase 16. Registro N° 846.062 BANCO BICE, denominativa, para distinguir
productos de la clase 16. Registro N° 857.830 BANCO BICE, mixta, para
distinguir productos de la clase 16. Registro N° 846.438 BANCO BICE,
mixta, para distinguir servicios de la clase 36. Registro N° 843.522 BANCO
BICE, LA BANCA GLOBAL, lema, para distinguir servicios de la clase 36.
Registro N° 857.823 BANCO BICE, LA BANCA TOTAL, lema, para
distinguir servicios de la clase 36. Registro N° 858.774 BANCO BICE, LA
MULTIBANCA, lema, para distinguir productos y servicios en clases 16 y
36, respectivamente. Registro N° 849.587 BICE EL BANCO DE SU
EMPRESA, lema, para distinguir productos de la clase 16. Registro N°
783.903 BICE INMOBILIARIA, denominativa, para distinguir servicios de la
clase 36. Registro N° 761.304 BICE INVERSIONES, denominativa, para
distinguir servicios de la clase 36. Registro N° 761.305 BICE
INVERSIONES, denominativa, para distinguir servicios de la clase 35.
Registro N° 761.306 BICE INVERSIONES, denominativa, para distinguir
productos de la clase 16. Registro N° 855.305 BICE LEASING,
denominativa, para distinguir servicios de la clase 36. Registro N° 557.457
BICE LEASING LIBERTAD DE EMPRENDER, lema, para distinguir
servicios de la clase 36. Registro N° 855.232 BICE LEASING S.A.
LIBERTAD DE EMPRENDER, lema, para distinguir servicios de la clase 36.
Registro N° 804.824 BICE RENTA URBANA, denominativa, para distinguir
servicios de la clase 36. Registro N° 794.921 CUENTA PAGOS BICE,
LEMA, para distinguir servicios de la clase 36. Registro N° 783.902
INMOBILIARIA BICE, denominativa, para distinguir servicios de la clase
36. Registro N° 649.767 SERBICE, denominativa, para distinguir servicios
de la clase 36.
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g) Que de este modo, la expresion “BIZE”, que es virtualmente idéntica a
las marcas comerciales del segundo solicitante, su identidad fonética y
virtual es evidente, por lo que claramente sera asociada por los usuarios
de Internet a la expresion propia y denominativa del segundo solicitante, a
saber; el Banco BICE, ya que, es reconocida y légica la actitud de los
usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son
familiares. En este caso, un usuario asociaria inmediatamente el nombre
de dominio BIZE.CL a un sitio de Internet con informacion relativa a los
servicios o productos del rubro bancario y financiero del Banco BICE lo
cual obviamente no es asi.

h) Que a mayor abundamiento y como una prueba de que el segundo
solicitante es la legitima creadora de la expresion BICE y que la usa
extensivamente en el mercado, y graficar especialmente la asociacion en
Internet de la expresion “BICE”, se debe considerar que éste cuenta con la
titularidad de los siguientes nombres de dominio, lo que permite reafirmar
la asociacion que haran los usuarios de Internet entre el nombre de
dominio solicitado BIZE.CL y el segundo solicitante: BICE.CL; BICEE.CL;

ABICE.CL; BICEBERG.CL; BANCOBICE.CL; AFPBICE.CL;
AFPBANCOBICE.CL; BICECORREDORESDEBOLSA.CL;
BICEFONDOSMUTUOS.CL; BICEINVERSIONES.CL; BICEMUTUOS.CL;
NVERSIONESBICE.CL; SERBICE.CL; BICECHILECONSULT.CL;
BICE24.CL; BBICE.CL; BICECLASS.CL; BICEEMPRESAS.CL;

SUDAMERICANSERBICE.CL; VICE.CL. Por lo tanto, estos nombres de
dominio son una muestra mas del mejor derecho del segundo solicitante
sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran en
base a la expresion BICE, con la que se le reconoce a nivel nacional y que
es virtualmente idéntico al dominio en disputa “BIZE.CL”, toda vez que su
identidad fonética es evidente, produciendo una clara confusiéon en los
usuarios de Internet.

i) Que en este sentido, es importante precisar que la expresion “BICE” es
una marca reconocida a nivel nacional y sinénimo de calidad, seguridad y
eficiencia en el mundo bancario y financiero. Siendo los servicios
asociados a “BICE”, asi como la denominaciéon misma, reconocidos por los
usuarios de Internet y consumidores en general como uno de los servicios
relacionados con el rubro bancario y financiero mas conocidos del
mercado. En este sentido, cabe hacer presente que el primer solicitante
procedi6 a solicitar el nombre de dominio BIZE.CL, modificando
Unicamente la letra “C” por la letra “Z”, lo que en definitiva no permite
diferenciarlo de las marcas comerciales, razon social y nombres de dominio
del segundo solicitante, toda vez que fonéticamente son idénticas, sin
perjuicio de que se trata de letras que en el teclado son adyacentes lo que
aumenta la probabilidad de error entre los usuarios de Internet.

j) Que asimismo, conforme a las reglas de la logica, los usuarios de
Internet al enfrentarse auditivamente al dominio BIZE.CL, concluiran que
éste corresponde al segundo solicitante, ya que la identidad fonética del
dominio en disputa es evidente, por lo que los usuarios enfrentados a este
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nombre de dominio creeran en forma inmediata que contiene informacion
del BANCO BICE, y que en €l se publicitan o comercializan los productos y
servicios de éste, o bien que cuenta con la autorizacion de BANCO BICE
para su uso, lo que no ocurre en la especie, lo que causara un grave
perjuicio al segundo solicitante. En consecuencia cualquier persona
enfrentada a este nombre de dominio deducira que se trata de un sitio
Web con informacion sobre los servicios de asesoramiento financiero y
bancario y su marca “BICE”, que durante anos han sido ofrecidos en el
mercado. A mayor abundamiento, cabe tener presente que la funcion
basica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder
identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet,
funcion que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer
solicitante no se estaria cumpliendo.

k) Que aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio
correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos
comparten un sinnumero de aspectos, caracteristicas y propositos de tal
entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, ademas de la
funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como
identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen
via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o
confusion con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Ademas, es
posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un
medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores
acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que
se trate. En este sentido, cabe senalar que en el derecho comparado, y por
cierto en los ultimos anos también por la uniforme jurisprudencia en el
pais, se ha efectuado una inmediata y logica relacion entre los nombres de
dominio y las marcas comerciales. En razon de lo anterior, ha senalado
que la decision de los conflictos por asignacion de nombres de dominio
debe ser resuelta, entre otros criterios, en atencion a la titularidad de
registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Pues
bien, el segundo solicitante cuenta con registros marcarios que responden
precisamente a la expresion “BICE”, fonéticamente idéntica al nombre de
dominio en disputa las cuales son efectivamente utilizadas en el mercado,
todo lo cual inducira claramente a error a los usuarios y consumidores al
razonar validamente, que se trata de un dominio con contenido relativo a
los conocidos servicios del segundo solicitante. Por otra parte, el objetivo
final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la
distincion por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los
bienes y servicios que se transan en el mercado real.

) Que la teoria expuesta se encuentra respaldada por la siguiente
normativa: Con fecha 1° de enero del ano 2000, entré en vigencia la
denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a
Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”).
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Dicha politica reconoce como criterio fundamental para la resolucion de
dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares
con el dominio en cuestion. En efecto, en su titulo preliminar dicha
normativa senala que se consideraran como fundamentos para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios si:a) “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.” ICANN es, a nivel
mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que
constituye la reunion de comunidades participantes en Internet de mayor
envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios,
proveedores, etc. El Informe Final de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre
Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on
Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de
revocacion de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias
tales como que el dominio sea idéntico o enganosamente 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. Por
otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los
articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el
articulo 22 del referido reglamento, en su primer parrafo, letra a), senala
que: “Art. 22.- Serd causal de revocacion de un nombre de dominio el que su
inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La
inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea
idéntico o enganosamente 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.”

m) Que la notoriedad del signo pedido postula que el titular de un nombre
de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y
prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por
la mayoria de la poblacion en un lugar determinado, son objeto de una
especial proteccion, la que se amplia mas alla de los productos o servicios
cubiertos por la misma marca. Que la aplicacion de este criterio obliga a
concluir que el segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre
de dominio “BIZE.CL”, toda vez que el signo “BICE”, fonéticamente idéntico
al dominio disputado, alude a uno de las principales empresas bancarias
del pais, (BANCO BICE) gozando de fama y notoriedad por parte del
publico usuario y consumidor, quienes lo identifican por el signo BICE.

n) Que segun el criterio de mejor Derecho por el uso empresarial legitimo,
tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algin
producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos
productos y servicios. Pues bien, el segundo solicitante tiene registrada
una familia de marcas comerciales que corresponden o se estructuran en
base al signo “BICE” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
promociona los productos y servicios asociados al rubro financiero y
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bancario en el cual desarrolla sus negocios, y dicha expresion corresponde
a la denominacion misma por la cual es reconocido el BANCO BICE, para
personas y empresas.

n) Que el criterio de la identidad establece que correspondera 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. A este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido
recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de
2006 sobre nombre de dominio “vinasdelmaipo.cl”: “El criterio de la
identidad senala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a
quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo...”.

0) Que el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N°
425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial
con fecha 30 de septiembre de 1991, en su articulo 6 Bis reconoce la
proteccion que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como
lo es precisamente el caso de la marca “BICE” y sus derivadas. Este tipo de
marcas debera protegerse de cualquier tipo de imitacion susceptible de
crear confusion en los consumidores. En efecto, el referido articulo dispone
que: “Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion
del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fdabrica o de comercio que
constituya la reproduccion, imitacion o traduccién, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o
del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de
una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial
de la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o
una imitacion susceptible de crear confusioén con ésta.” Esto implica que las
marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas estructuradas
sobre la expresion “BICE”, han de protegerse especialmente por los paises
miembros de la Unidon, toda vez que de su explotacion no autorizada
deriva, por un lado, en la diluciéon del poder distintivo intrinseco de dichas
marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacion de
dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al
titular de la marca famosa y notoria.

p) Que, asimismo, el articulo 10 bis del Convenio de Paris, sobre
competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1) Los paises de la Unién estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién una proteccién eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberdan prohibirse: 1.cualquier acto capaz de crear una
confusioén, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las
aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
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establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al ptblico a error sobre la naturaleza,
el modo de fabricacién, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.

Por ultimo, en el caso también resulta aplicable lo dispuesto en el articulo
8 del Convenio de Paris, el cual dispone que “El nombre comercial sera
protegido en todos los paises de la Union sin obligacion de deposito o de
registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”. Los
articulos senalados del Convenio de Paris recién citado, tiene plena
vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.

q) Que otro elemento a considerar es que, tal como consta de los
documentos que se acompanan, el término “BICE” se utiliza real y
efectivamente por el segundo solicitante en Internet. Para comprobar lo
anterior, basta analizar los documentos antes referidos para concluir que
en los diversos articulos de prensa asi como impresiones de diversas
paginas Web, son reconocidos por los usuarios de Internet y publico
consumidor en general, los servicios del segundo solicitante, mediante la
expresion BICE. En este sentido, es importante reiterar que de asignarse el
nombre de dominio “BIZE.CL” a la contraria se induciria a grave error y
confusion a los usuarios de Internet y publico en general. El uso de la
expresion “BICE” por parte del segundo solicitante, se confirma en el sitio
Web: www.bice.cl

r) Que cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios
antes citados, acreditan que ha sido el segundo solicitante quien ha
conferido fama, notoriedad y distintividad al signo distintivo del dominio
en disputa y sus distintas derivaciones. En estas circunstancias, y
existiendo dos solicitudes validamente presentadas y que han cumplido a
cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su
formalizacion y a los plazos de interposicion de las mismas, solo cabe
abocarse a los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion
de nombres de dominio, los que como se ha revisado concluyen
necesariamente en el mejor derecho del segundo solicitante sobre el signo
en disputa.

s) Que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta
que permitira continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet,
mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha
red, la asignacion del dominio “BIZE.CL” al primer solicitante, constituiria
una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor. Dicho
efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los
criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad
industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

t) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompanado los
siguientes documentos en la forma legal correspondiente.
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1. Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados
en el N° 3 de esta presentacion.

2. Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la
titularidad de mi mandante respecto de los nombres de dominio
senalados en el N° 2 de esta presentacion.

3. Copia del sitio Web www.bicecorp.cl, en el cual aparece una breve
resena histéorica de mi mandante, la que da cuenta de su gran
crecimiento en el mercado nacional, asi como el reconocimiento que ha
alcanzado.

4. Copia del sitio Web www.bice.cl, sitio oficial de mi mandante, en el cual
se dan a conocer sus principales servicios, asi como el uso recurrente
de la expresion BICE para distinguirse en Internet.

5. Impresion del sitio Web www.feller-rate.cl, en el cual aparece un
documento que otorga excelentes calificaciones de riesgo a BANCO
BICE, dando cuenta de su estabilidad en el mercado y su compromiso
con sus clientes.

6. Impresion del sitio Web www.bnamericas.com, en el cual aparece un
perfil comercial de empresas extranjeras, entre las cuales aparece
BANCO BICE, dando cuenta de su fama, notoriedad y reconocimiento a
nivel nacional e internacional.

7. Impresion de documento en el cual se analizan las marcas corporativas
de distintos bancos, rescatando la singularidad, facil reconocimiento y
asociacion de la marca BICE con mi mandante.

8. Copia de sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio
www.vinasdelmaipo.cl.

OCTAVO: Que como consta a fojas 45, con fecha 17 de Noviembre de

2009, este Tribunal tuvo por presentada demanda de asignacion de

nombre de dominio, por don Matias Somarriva Labra, en representacion

del segundo solicitante, y tuvo por acompanados los documentos con
citacion.

NOVENO: Que como consta en fojas 46, con fecha 09 de Noviembre de

2009 don Pablo Bize presento los siguientes argumentos a su favor:

a) Que ha solicitado el registro Bize.cl, dado que se trata de su primer

apellido tal como consta en el primer comparendo no habiéndose

encontrado este ultimo bajo ninguna solicitud de registro previa al
momento de solicitarlo.

b) Que su desempeno profesional en el ambito del marketing en Chile lo ha

llevado a tener una conocida reputacion, habiendo pertenecido por dos

periodos consecutivos al directorio de Ampro Chile A.G., organizacion que
agrupa a las principales agencias de marketing promocional del pais. En el
primer periodo fue Vicepresidente, y Presidente en este ultimo periodo que
concluyo en mayo del presente ano. Esta informacion es publica y se
puede verificar en el portal de dicha asociacion, www.amprochile.cl,

Segundo directorio
http:/ /www.amprochile.cl/index.php?option=com_content&view=article8i
d=70&ltemid=76, Tercer directorio
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http:/ /www.amprochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&i

d=71&Iltemid=77 . Esta relevancia publica lo ha llevado a comenzar una
nueva empresa de Marketing que esta en proceso de formacion basada en
mi apellido, la cual espera sera publicada en el diario Oficial a fines de
Noviembre de este ano.

c) Que en los ultimos 20 anos fue socio de las Empresas Doce&Friends
www.doce.cl, representantes de las mas importantes Licencias comerciales
del pais, entre ellas Warner Bros., Harry Potter, Superman, Pucca, Cartoon
Network, Discovery Channel, etc, lo que le permitié en su posicion de
Gerente General de Doce Entertainment S.A., una subsidiaria del Holding
Doce S.A., generar también un gran reconocimiento publico de su persona
como experto en el mundo del marketing Promocional y manejo de
Licencias, lo que refuerza la decision de formar una empresa con su propio
apellido y por lo tanto solicitar el registro BIZE.CL resulta natural y de
toda logica.

d) Que no me es posible comprender que el segundo solicitante reaccione
inscribiendo el dominio BIZE.CL justo posteriormente al registro del
primer solicitante, alegando mejor derecho simplemente por una similitud
fonética que al parecer tampoco es tal, ya que en Chile el idioma oficial es
el castellano y su apellido se escribe y pronuncia diferente a como se
escribe y pronuncia el nombre comercial de dicha institucion. De la misma
forma, le resulta del todo incomprensible que esta respetable institucion y
sus representantes consideren justo ahora tan relevante el dominio
BIZE.CL, y que por lo tanto bajo estos argumentos no lo hubieren
registrado con la debida anterioridad.

DECIMO: Que a fojas 47, con fecha 17 de noviembre de 2009, este
Tribunal tuvo presente el escrito presentado por don Pablo Bize.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 48, con fecha 17 de noviembre de 2009,
este Tribunal Arbitral declar6 abierto el periodo de respuestas por el
término de 05 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia martes 24 de
noviembre de 2009.

DECIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 49 y siguientes, con fecha
25 de noviembre de 2009, don Eduardo Lobos Vajovic, en representacion
del segundo, evacuo el traslado conferido por el Tribunal, en los siguientes
términos:

a) Que segun las Bases de Procedimiento y la base de datos de NIC Chile,
son partes del presente juicio el primer solicitante, asi como el BANCO
BICE. Asi las cosas, es el primer solicitante quien debe justificar por qué
tendria un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, y no
hacer referencias a terceros absolutos a este procedimiento como se ha
sostenido, a juicio del segundo solicitante, erréneamente en la
presentacion del primer solicitante. En efecto, toda la argumentacion del
primer solicitante se basa en referencias a empresas y organizaciones que
en nada se relacionan con la disputa de autos.

b) Que muy por el contrario, el segundo solicitante ha argumentado y
acreditado que el mejor derecho que tiene sobre el dominio BIZE.CL se
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funda en las marcas “BICE” registradas en Chile, el uso efectivo de esta
expresion en Internet y en el mercado real, el hecho de ser titular de
dominios virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa, como
“BICE.CL”, asi como en la asociacion que los usuarios de Internet y
publico consumidor en general efectia de la expresion “BICE” con el
segundo solicitante, ademas de corresponder al nombre de la razéon social
de éste, como es BANCO BICE.

c) Que el primer solicitante sostiene en su presentacion que existirian una
serie de antecedentes que darian cuenta del supuesto mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, se trata tinicamente de
declaraciones las cuales no cuentan con documentacion u otro medio
probatorio que las acrediten. En efecto, el segundo solicitante ha
argumentado y acreditado que el mejor derecho que tiene sobre el dominio
BIZE.CL se funda en las marcas “BICE” registradas en Chile, el uso
efectivo de esta expresion en Internet y en el mercado real, el hecho de ser
titular de dominios virtualmente idénticos al nombre de dominio en
disputa, como “BICE.CL”, asi como en la asociacion que los usuarios de
Internet y publico consumidor en general efectia de la expresion “BICE”
con el segundo solicitante, ademas de corresponder al nombre de la razéon
social de éste, como es BANCO BICE.d) Que en efecto, el primer solicitante
reconoce expresamente que dicho dominio corresponde a la expresion que
el segundo solicitante es reconocido en nuestro pais por la expresion
“BICE”. En este sentido, cabe reiterar que el primer solicitante procedio a
solicitar el nombre de dominio BIZE.CL, modificando Ginicamente la letra
“C” por la letra “Z”, lo que en definitiva no permite diferenciarlo de las
marcas comerciales, razéon social y nombres de dominio del segundo
solicitante, toda vez que fonéticamente son idénticas, sin perjuicio de que
se trata de letras que en el teclado son adyacentes lo que aumenta la
probabilidad de error entre los wusuarios de Internet. Lo anterior
claramente inducira a error y confusion a los usuarios de Internet y
publico consumidor en general quienes validamente deduciran que se
trata de un nombre de dominio con contenido relativo a los servicios
bancarios de mi mandante.

e) Que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho del segundo
solicitante sobre el nombre de dominio BIZE.CL. En efecto, en la demanda
de mejor derecho que esta parte presentdo en tiempo en forma, se da
cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en
disputa debe asignarse al segundo solicitante.

f) Que como es posible concluir de los argumentos, asi como de los
documentos oportunamente acompanados conjuntamente con la demanda
de esta parte, el segundo solicitante es titular no sélo de una gran
cantidad de registros marcarios para la expresion “BICE” en Chile, ademas
de ser la expresion con la cual se distinguen los diversos servicios
financieros y bancarios de BANCO BICE.

g) Que el segundo solicitante tiene un interés real, concreto y legitimo
sobre este nombre de dominio, toda vez que los usuarios de Internet
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quienes al acceder a este nombre de dominio, racional y logicamente
concluiran que es de propiedad de mi representado y que en €l se
publicitan sus productos. En este caso, se debe tener presente que el
nombre de dominio en disputa se estructura tnica y exclusivamente sobre
las marcas comerciales, dominios y productos del segundo solicitante, sin
incluir ningiin elemento diferenciador suficiente ni adecuado, ya que la
modificacion de la letra “C” por la letra “Z” en caso alguno podria estimarse
que confiere al dominio en disputa una individualidad propia que lo
distinga de los servicios del segundo solicitante. En efecto, es un hecho
publico y notorio que en nuestro pais en el lenguaje normal ambas letras
son pronunciadas de igual forma.

h) Que a mas abundamiento, es importante lo senalado en la sentencia
recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo,
se concluy6 que se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a:
“.la parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el
referido nombre de dominio en disputa.” Como se desprende de dicho fallo,
la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un
determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere
considerarse con el objeto de determinar cual de las partes en un
procedimiento de asignacion de dominio tiene un mejor derecho sobre el
mismo.

i) Que como otra muestra de la debilidad de los argumentos del primer
solicitante, es que senala como fundamento de su supuesto mejor derecho
el principio “first come, first served’. Sin embargo, es importante senalar
que este criterio tiene aplicacion uUnicamente en aquellos casos en que
ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso
de autos no resulta procedente, ya que el segundo solicitante ha
acompanado abundante material probatorio y antecedentes para fundar
su posicion.

j) Que cabe destacar que el simple hecho de tener la calidad de primer
solicitante y de invocar este principio, bajo ningun punto de vista libera a
la contraria de su obligacion de acreditar su mejor derecho sobre el
dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido,
todo el procedimiento de asignacion de nombres de dominio de NIC Chile
careceria de sentido, ya que bastaria con solicitar el dominio en primer
lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea
necesario acreditar un mejor derecho.

k) Que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la
posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 dias a las solicitudes de
nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de
haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningun
derecho definitivo, sino que, por el contrario, el primer solicitante debera
acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega
a instancias de arbitraje, lo cual sélo se ha justificado en base a la
supuesta utilizacion de una expresion que corresponde al segundo

68



solicitante y sobre la cual el primer solicitante no ha acreditado tener
vinculacion alguna.

1) Que el criterio “first come, first served” tanto la doctrina como la
jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de “ultima
ratio”, vale decir, que su aplicacion solo tiene cabida cuando no sea posible
aplicar otro criterio de asignacion respecto de un determinado nombre de
dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren
en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee
sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la
imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en
definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a
aquella parte que primero lo solicito.

DECIMO TERCERO: Que como costa a fojas 52, con fecha 11 de
Diciembre de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por evacuado el traslado,
por parte de don Eduardo Lobos Vajovic, en representacion del segundo
solicitante.

DECIMO CUARTO: Que, como consta en fojas 53, con fecha 24 de
Noviembre de 2009, don Pablo Bize presentd escrito de respuesta en los
siguientes términos:

a) Que insiste en invocar el principio de primero en el tiempo y primero en
el derecho, sobre el dominio BIZE.CL inscrito a su nombre.

b) Que antes que nada la disputa es sobre un dominio en NIC, es decir no
sobre como se pronuncia una palabra, sino como se escribe. El registro
NIC otorga derechos sobre la base de como se escribe una determinada
direccion electronica, no sobre cémo se pronuncia o por su parecido
grafico o por como se lee, ya que esto ultimo es sujeto a interpretacion
debido al gran abuso del lenguaje y sobre todo la gran mezcla de idiomas y
conceptos escritos que hoy se registran como palabras en NIC en todo el
mundo. Si este principio no fuera respetado no tendria sentido alguno el
registro en NIC de una direccion electronica, simplemente pasaria a ser la
extension del derecho de una marca comercial.

c) Que los registros comerciales del segundo solicitante son solo en ciertas
categorias de servicios muy especificos y no en todo el clasificador, lo que
no le da en su opinion derecho alguno sobre todas las posibles formas de
pronunciar o interpretar palabras que sugieran similitudes con sus
especificos servicios. Sino también deberian haber registrado en todo el
clasificador como todas las posibles combinaciones e interpretaciones de
pronunciacion y lectura de palabras similares en NIC. La marca mas
reconocible en su area de servicio es BANCOBICE y no BICE a secas.

d) Que el registro BIZE.CL se solicita en virtud de que se trata de mi
apellido paterno directo siendo un apellido/marca prestigiada en el mundo
del marketing nacional, tal como se presento en los argumentos iniciales.
DECIMO QUINTO: Que a fojas 54, con fecha 11 de Diciembre de 2009,
este Tribunal tuvo presente el escrito presentado por don Pablo Bize.
DECIMO SEXTO: Que como consta a fojas 55, con fecha 29 de Diciembre
de 2009, este Tribunal Arbitral resolvio citar a las partes oir sentencia.
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TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -
Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos
estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre
de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente
resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio.
Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los
titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas,
acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de
dominio en disputa.

SEGUNDO: Que el primer solicitante ademas de haber alegado a su favor
el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su
competidor el nombre de dominio en disputa, ha indicado como
argumentos de mejor derecho, adicionales: a) la circunstancia ser “BIZE”
su primer apellido o nombre patronimico; b) Su conocida reputacion en el
campo del marketing chileno y c) la existencia de una simple similitud
fonética entre su apellido y la razén social y marcas comerciales y
dominios, a través de las cuales funciona el segundo solicitante, Banco
Bice.

TERCERO: Que el segundo solicitante, indica que tiene un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, dado que Banco Bice, fue fundado
en 1979, ofreciendo servicios bancarios a empresas y personas en Chile,
siendo conocido y utilizando la denominacion Bice, expresion que a lo
largo de los anos ha posicionado en el mercado. Ademas es titular de 22
registros marcarios, que se estructuran en base a la expresion o signo
Bice, registros para servicios y productos clase 35, 36 y 16 relacionados
directa o indirectamente con servicios bancarios y financieros, siendo
dueno de mas de 20 nombres de dominio estructurados sobre la base de la
misma expresion o signo Bice, todos inscritos con mucha anterioridad a
esta presentacion, respecto de los cuales Banco Bice es legitimo creador y
usuario. Senala que sus marcas registradas y dominios se confunden en el
dominio en disputa BIZE.CL, por constituir este una expresion
“fonéticamente idéntica” lo que podria generar confusion entre los
usuarios y consumidores de Internet, generando un dano a sus intereses
comerciales legitimamente constituidos.

CUARTO: Que el primer solicitante tanto en el periodo de planteamientos,
como en el de respuestas, oportunidad procesal para efectuar sus
alegaciones y defensas, no ha indicado claramente con que finalidad
utilizara el dominio de Internet, ni el uso que actualmente da al mismo,
aun cuando esto no sea un requisito indispensable para pedir la
asignacion de un dominio, constituye un indicio que ayuda al Tribunal,
para determinar el mejor derecho que asiste a cada solicitante, en caso de
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conflicto, determinando si hay o no si hay legitimos usos para el dominio o
puede, por el contrario, afectarse algin derecho de terceros con su
asignacion. El hecho de corresponder, el dominio solicitado, a su nombre
patronimico o de familia, no implica por si mismo tener mejor derecho,
puesto que en el mercado nacional numerosas son las empresas que
funcionan bajo apellidos o nombres familiares, sin que por ello cada uno
de los herederos pueda alegar posesion o uso de una determinada marca,
como tampoco necesariamente derecho sobre un nombre de dominio
determinado. Ha sido el criterio del uso de una determinada marca o
signo, uno de los principales criterios al momento de resolver conflictos en
la jurisprudencia y doctrina nacional, uso que el primer solicitante no
indico6 ni acreditd, por ninguno de los medios de prueba legal que franquea
la ley.

QUINTO: Que si bien es cierto, existe una diferencia tipografica entre el
dominio disputado BIZE.Cl y el nombre de dominio, marca comercial y
razon social del segundo solicitante BICE.CL, y aun cuando en nuestro
pais el idioma imperante sea el castellano, resulta un hecho publico y
notorio que ambas expresiones son idénticas fonéticamente, lo que induce
a una clara confusion en los usuarios de Internet y publico en general,
confusion que justamente la legislacion actualmente vigente en nuestro
pais y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el
comercio mundial.

SEXTO: Que, en principio, el giro del segundo solicitante, -Banco BICE- es
aparentemente diverso del primer solicitante y tal circunstancia podria
llevar a que no se produjera la mencionada confusion entre nombres de
ambas empresas, sin embargo, el tribunal debe advertir que el primer
solicitante no ha aportado prueba alguna en el proceso que respalde sus
alegaciones, especialmente en cuanto a la actividad que realiza o realizara
y para la cual pretende adjudicarse el nombre de dominio en cuestion. La
prueba ofrecida nada acredita. Es asi como s6lo se ha limitado a exponer
sus fundamentos y alegaciones en los planteamientos y respuestas, sin
acompanar u ofrecer prueba alguna, de las muchas que facilita la ley.
Respecto al contenido que puede apreciarse en el sitio web bize.cl,
tampoco acredita nada, toda vez que ha sido incluido después de haberse
producido la solicitud competitiva haciendo uso, el primer solicitante de la
facultad concedida por el punto 10 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL al senalar que.
“Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicara
dentro del plazo mas breve que sea técnicamente factible, y en todo caso
dentro de los siguientes tres dias habiles, en una lista de solicitudes en
tramite. Dicha solicitud se mantendra en esta lista por un plazo de
publicidad, el que sera de 30 (treinta) dias corridos a contar de la
publicacién, a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, Si
se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese
nombre de dominio.
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No obstante lo anterior, durante este periodo NIC Chile se reserva el derecho
de habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio
solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de
funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud
presentada. En caso de que haya mds de una solicitud de inscripcion en
tramite para ese nombre de dominio, dicha habilitacién sdélo podra
autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer
lugar’. Por lo que tal hecho alegado por el primer solicitante tampoco
puede estimarse constitutivo de prueba alguna.

SEPTIMO: Que, debe tenerse presente que la reglamentacion que rige el
proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de
esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas
procesales establecidas en su propio interés, entre ellas una de las mas
importantes es la carga de la prueba, -segan Goldschmidt, una carga es el
ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal
“que impide que se produzca la situacién conocida como la absoluciéon de la
instancia o non likuet, que existia en el derecho romano, y en virtud de la
cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el
proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez deberd dictar sentencia
desfavorable contra el que no sobrellevé la carga de la prueba”. APUNTES
DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.
OCTAVO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral
existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre
de dominio en cuestion, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto
es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos
de discusion y prueba comunes para los dos solicitantes de esta causa,
siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus
derechos en tiempo y forma.

NOVENO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos
debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los
antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar
o alegar los hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es
necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte
fundamental en el ejercicio de la funcion jurisdiccional.

DECIMO: Que asi las cosas, este tribunal considera que el segundo
solicitante ha acreditado un interés legitimo sobre el dominio BICE en
tanto que el primer solicitante no prob6 ninguna de las circunstancias
alegadas a favor de su hipotético mejor derecho. Probado por el segundo
solicitante su interés legitimo y no probado por el primero no corresponde
aplicar en la especie el criterio de preferencia temporal mas conocido por el
anglicismo first come first served.

DECIMO PRIMERO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha
senalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros
arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE
DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO-
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AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales
Coya, Ménica: "...el darbitro arbitrador esta llamado a fallar conforme a la
prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada cadlificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para
acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez
arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea
inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria,
ininteligible, o imposible de cumplir".

RESUELVO:

En meérito de lo senalado en la parte considerativa, de conformidad a lo
establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil,
conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho,
asignar el nombre de dominio bize.cl al segundo solicitante BANCO BICE.,
RUT 97.080.000-K.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo
solicitante antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del
Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de
honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electronicamente
para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema
de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de
identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO,
cédula de identidad 12.108.502-K.
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