En Santiago de Chile a 31 de agosto de 2010.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO11994 de fecha 26 de febrero de 2010 me notifico de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver e conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “bizet.cl”, designacidon que acepté con fecha 10 de marzo de 2010, y
gue fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo eectrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Dofia Maria Bernarda Teresa Arellano Bize, Rut 13.829.374-
2, con domicilio en esta ciudad, La Loma 11787, de la comuna de Lo Barnechea, correo
electronico bizetdecor@gmail.com; 2) Banco Bice, Rut. 97.080.000-K, representado por
Sargent & Krahn, y en autos por los abogados don Matias Somarriva Labra y Felipe
Fernandez, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19, de la

comuna de Las Condes, correo electronico dominios@sargent.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “bizet.cl”,
suscitado entre las partes antes individualizadas.

|.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 23 y siguientes de estos autos se encuentra €l acta en e que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral, con la inasistencia de don Maria Bernarda Teresa Arellano Bize, a quien le fue

notificada el acta segun consta a fojas 24 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de dofia Maria Bernarda Teresa Arellano Bize.

Consta a fojas 116 de autos, que dofia Maria Bernarda Teresa Arellano Bize presentd
planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto, sefialando que con la necesidad de plasmar en muebles, la nostalgia de lo
antiguo y la vanguardia de lo moderno, Bizet mueble et decor logra la fusién perfecta en
la combinacion de épocas. Agrega que Bizet disefia muebles, lamparas junto con el
desarrollo de proyectos de ambientacion a nivel de disefio y construccion, logrando un
orden visual, acogedor y priorizando sobretodo la armonia del espacio. Sefiala que laidea
del nombre es referente exclusivamente a apellido en comin que tiene con su madre, que
el apellido Bize lo extendieron a Bizet por ser inicialmente el nombre original. Finaliza
sefialando que es una marca familiar compuesta por ellay su madre junto a los maestros

gue realizadores de los muebles.

1.5.2 Planteamientos de Banco Bice.

Consta a fojas 115 y siguientes que don Matias Somarriva Labra en representacion de
Banco Bice, presentd escrito fundamentando su mejor derecho en que e Banco Bice fue
fundado en 1979 y se refiere a su importante trayectoria que lo hacen ser uno de los
bancos méas importantes del pais. Agrega que ha registrado una familia de marcas
comerciales para la expresion BICE, citando cada uno de ellos. Sefiala que la expresion
Bizet sera asociada por los usuarios de Internet con su representado, pues es virtuamente
idéntica a la expresion propia de su mandante Banco Bice. Por otro lado, sefidla que su
mandante es titular de los siguientes nombres de dominio: bice.cl, bicee.cl, abice.cl,
biceberg.cl, bancobice.cl, afpbice.cl, afpbancobice.cl, bicecorredoresdebolsa.cl, etc.



Agrega que el nombre de dominio bice.cl es virtualmente idéntico al dominio bizet.cl,
toda vez que su identidad fonética es evidente, produciendo una clara confusion entre los
usuarios de Internet. En cuanto a la vinculaciéon del nombre de dominio solicitado y su
mandante sefiala que bizet.cl es una expresion fonéticamente idéntica alarazon social de
su mandante , sin haber incorporado ningun elemento diferenciador suficiente y
adecuado, pues cambiar una “C” por una“Z” einsertar una“T” no permiten eliminar la
identidad fonética entre ambos signos En cuanto a los antecedentes de derecho, cita €l
criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de
dominio, también cita las politicas uniformes de resolucién de conflictos de nombres de
dominio desarrolladas por la ICANN, gue reconoce como criterio fundamental para la
resolucion de conflictos la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el
dominio en cuestién., y cita ala OMPI que establece en el procedimiento de revocacion
de un nombre de dominio considerar circunstancias tales como que €l titular del dominio
no tenga derechos o intereses legitimos sobre é o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe. Agrega que estos criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21y 22 del
Reglamento de Nic Chile. Ademas cita el Criterio de la notoriedad del signo pedido, el
Criterio del Mejor derecho por el Uso Empresarial Legitimo; la Creacidn Intelectua del
Signo; Criterio de la Identidad, el Convenio de Paris y e Uso efectivo en Internet.
Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre e nombre de dominio en disputa
acompariia los siguientes documentos. Copias de los certificados de registros marcarios
citados; copia de los documentos de Nic Chile en que se da cuenta de la titularidad de su
mandante sobre el nombre de dominio citados; Copia del sitio web bicecorp.cl en el cual
aparece una breve resefia historica de su mandante; copia del sitio web bice.cl en el cual
se da a conocer sus principales servicios; Impresion del sitio web feller-rate.cl; Impresion
del sitio web bnamericas.com; Copia del sitio web emol.com; Impresion del sitio web
wikipwdia.org; Copia de sentencia arbitral recaido sobre el nombre de dominio

vifiasdelmaipo.cl.



|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Maria Bernarda Teresa Arellano Bize.
Don Maria Bernarda Teresa Arellano Bize no evacud respuesta alguna a los argumentos

expuestos por Banco Bice, como tampoco objeté los documentos acompafiados.

1.6.2 Respuestade Banco Bice

Consta a fojas 144 de autos, que Banco Bice presentd escrito evacuando €l traslado,
sefidlando que no existen pruebas de las afirmaciones de su contraparte, agrega que se
trata de declaraciones, meras apreciaciones que no cuentan con documentacion u otro
medio probatorio que las acrediten. Ademés reitera la confusion que se producird entre
los consumidores y usuarios de Internet enfrentados a este nombre de dominio, bizet.cl,
gue no permite diferenciarlo de las marcas comerciales, razon socia y nombres de
dominio de su representado, toda vez que fonéticamente son confusamente similares.
También reitera € legitimo interés de su mandante sobre € nombre de dominio, la
vinculacion entre el nombre de dominio en disputa y su representado, criterio apoyado
por lajurisprudencia. Ademas sefidla que el principio “First Come First Served” no libera
a primer solicitante de la carga de la prueba. Finalmente para acreditar su mejor derecho
acompafia copia de la sentencia recaida en juicio arbitral por el dominio promain.cl y

todochile.cl.

.7 MedidaparaMeor Resolver.
Consta a fojas 149 de autos, que con fecha 18 de junio se dicté la medida para mejor
resolver, consistente en que dofia Maria Bernarda Arellano Bize deberd acreditar la
existencia de la empresa a la que hace referencia en sus planteamientos.
Consta afojas 182 de autos, que dofia Maria Arellano Bize presentd escrito acompafiando
fotografias que acreditan la existencia de la fébrica de muebles, fotos de los muebles,
copia del desarrollo gréfico del logo, tarjetas de visita, copias que dan cuenta de la pagina



web y facebook como medio de publicidad, copia de carné de identidad de Andrea Bizey
Bernarda Arellano con €l fin de acreditar el apellido.

Consta a fojas 185 de autos, que Banco Bice realizd observaciones a los documentos,
sefialando gue la demandada simplemente ha acompaiiado un set de impresiones del sitio
web y fotografias de una supuesta actividad relacionada con muebles, observa que dichos
documentos no cumplen con € tenor de la medida para mejor resolver, esto es, que debia
acreditar la existencia de la empresa.  Agrega que los documentos acomparados no
pueden acreditar la existencia fehaciente de ninguna empresa pues en ellos no se sefida
por gjemplo los costos reales del negocio, el financiamiento obtenido para emprenderlo,
los recursos humanos y materiales con que actualmente cuentan para desarrollarlo, etc., es
decir, no cuenta con los elementos basicos que toda empresa que realmente es tal debe
poder facilmente comprobar. Ademés sefiala que las impresiones del sitio web no aportan
absolutamente nada para probar 1o que es materia de este juicio, toda vez, que el primer
solicitante tiene la facultad de poner en funcionamiento un sitio web en el nombre de
dominio, es una prerrogativa que el reglamento de Nic Chile le confiere sin que €ello
impligue un mejor derecho respecto del dominio solicitado.

1.8 Cieredd proceso y llamado alas partes a oir sentencia.-

A fojas 186 de autos, con fecha 12 de agosto de 2010, no existiendo diligencias
pendientes, se citd a las partes a oir sentencia, resolucion gue les fue notificada a las
partes por carta certificada.-

. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que dofia Maria Bernarda Teresa
Arellano Bize con fecha 22 de octubre de 2009 solicitdé el nombre de dominio “bizet.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Banco Bice, lo solicité con fecha
2 de noviembre de 2009.-



1.2 Que don Maria Bernarda Teresa Arellano Bize fundamenté su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa sefialando que con la necesidad
de plasmar en muebles, la nostalgia de lo antiguo y la vanguardia de lo moderno, Bizet
mueble et decor logra la fusion perfecta en la combinacion de épocas. Fundamenta que
Bizet disefia muebles, lamparas junto con el desarrollo de proyectos de ambientacion a
nivel de disefio y construccion. Sefidla que la idea del nombre es referente
exclusivamente al apellido en comin que tiene con su madre, que €l apellido Bize lo
extendieron a Bizet por ser inicialmente el nombre original. Finaliza sefialando que es
una marca familiar compuesta por €ellay su madre junto a los maestros que realizadores
de los muebles.

1.3  Que Banco Bice, fundament6 su mejor derecho en que fue fundado en 1979 y se
refiere a su importante trayectoria que 1o hacen ser uno de los bancos més importantes del
pais. Agrega que ha registrado una familia de marcas comerciales para la expresion
BICE, citando cada uno de ellos. Sefiala que la expresion Bizet serd asociada por los
usuarios de Internet con e Banco Bice, pues es virtualmente idéntica a la expresion
propia de su mandante. Por otro lado, sefiala que su mandante es titular de numerosos
nombres de dominio, entre los que destaca bice.cl. Agrega que e nombre de dominio
bice.cl es virtualmente idéntico al dominio bizet.cl, toda vez que su identidad fonética es
evidente, produciendo una clara confusion entre los usuarios de Internet., sin haber
incorporado ningun elemento diferenciador suficiente y adecuado, pues cambiar una “C”
por una “Z” e insertar una “T” no permiten eliminar la identidad fonética entre ambos
signos. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita €l criterio de la titularidad sobre
marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, también cita las politicas
uniformes de resolucién de conflictos de nombres de dominio desarrolladas por la
ICANN, que reconoce como criterio fundamental para la resolucion de conflictos la
titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestion., y cita



ala OMPI que establece en e procedimiento de revocacion de un nombre de dominio
considerar circunstancias tales como que € titular del dominio no tenga derechos o
intereses legitimos sobre é o cuando se ha registrado el dominio de malafe. Agrega que
estos criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic
Chile. Ademés cita el Criterio de la notoriedad del signo pedido, €l Criterio del Mejor
derecho por el Uso Empresarial Legitimo; la Creacidn Intelectual del Signo; Criterio de
laldentidad, el Convenio de Parisy &l Uso efectivo en Internet.

1.4 Que debe considerarse en cuanto a la exposicion de los antecedentes que la
demandada, sefiora Maria bernarda Arellano Bize, expuso en forma escueta sus
argumentos, pero de ellos puede extraerse claramente que se trata de una empresa familiar
dedicada al rubro de la fabricacion de muebles, denominandola Bizet, que es el apellido
materno original (Bize). Ta denominacién, Bizet, no es idéntica a la denominacion del
banco “Bice”, que como es ademas de publico conocimiento dicho nombre corresponde
al acronimo de Banco Industrial y de Comercio Exterior, y, ajuicio de este sentenciador,
tampoco es engafiosamente similar. En efecto, la denominacion Bizet, corresponde a un
apellido, lo anterior es de publico conocimiento, valga recordar a destacado musico
francés  “Georges Bizet” compositor de la famosa Opera “Carmen”, que es
internacionalmente conocida y promocionada como “Carmen de Bizet”. En
consecuencia, €l apellido, Bizet, que identifica a la empresa de la sefiora Maria Bernarda
Arellano Bize, no es engafiosamente similar a la denominacion del banco “Bice”, en
cuanto a que las diferencias en su escritura son obvias, pues las letras “z” y “t” que lleva
el apellido aportan elementos que lo diferencian totalmente de la denominacion “Bice”, y
por las mismas razones tampoco se parecen fonéticamente. De lo anterior éste
sentenciador considera que mal podria un usuario de Internet confundirse con la

denominacién “Bizet” y pretender ingresar al banco “Bice” usando tal denominacion.



1.5 Que de acuerdo a la documentacion acompafiada por Banco Bice, consta que tiene
registrada en Chile la marca “Bice”. Que dicha marca no es idéntica a nombre de
dominio solicitado, “bizet.cl”, como tampoco, es engafiosamente similar, por las razones

ya expuestas precedentemente.

1.6 Que el Banco Bice, acreditd que es titular del nombre de dominio “bice.cl”, entre
otros, el cual como ya se dijo no es idéntico ni engafiosamente similar al nombre de

dominio en disputa.

I1.7 Que debe considerarse que dofia Maria Bernarda Arellano Bize, acreditdé que tiene
una peguefia empresa dedicada a la fabricacion de muebles denominada Bizet, que si bien
dicha denominacién no es marca, pues no lo acredito, si esla denominacion gque identifica

sus productos, seguin los documentos acompafiados lo demuestran claramente.

1.8  Atendido todo lo anterior, y teniendo presente que la denominacion “Bizet” no es
idéntico ni engafiosamente similar a la denominacion “Bice”, pues el primero claramente
es un apellido, este sentenciador ha llegado a la convicciéon que el nombre de dominio
“bizet.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por dofia Maria
Bernarda Arellano Bize.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar e nombre de dominio
en disputa “hizet.cl” a dofia Maria Bernarda Teresa Arellano Bize.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.



Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.



