JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 04 - 2013
Juicio arbitral cbci.cl
Christian Alejandro Baeza Morales vs. Banco de Crédito e Inversiones.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
cbci.cl

Santiago, 29 de Abril de 2013.
VISTOS:

Que con fecha 29 de Agosto de 2012, don CHRISTIAN ALEJANDRO
BAEZA MORALES, con domicilio en Paseo La Unidad No. 181, Pefaflor,
Santiago, inscribié para si el nombre de dominio cbci.cl. Luego vy
encontrandose dentro de plazo, el dia 28 de Septiembre de 2012, BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES, con domicilio para estos efectos en Av. Andrés
Bello No. 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, solicita para si la inscripcion
del nombre de dominio ya aludido.

De conformidad a lo senalado en los articulos 10 y 12 de la
Reglamentaciéon para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, en adelante “el Reglamento” o “"Reglamento de Nic Chile” indistintamente,
las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto,
es que mediante Oficio de Nic Chile No. 17427 se designo a la suscrita como
arbitro para la resoluciéon del presente conflicto de asignacidon del nombre de
dominio cbci.cl, aceptando dicho encargo segln consta en resolucion de fecha
14 de Enero de 2013, jurando desempefiar dicho cometido fielmente y en el
menor tiempo posible.

Se citd a las partes a una audiencia celebrada con fecha 28 de Enero de
2013, contando con la presencia de don Christian Alejandro Baeza Morales,
como primer solicitante; don Francisco Pacheco Benavides, habilitado de
derecho con poder delegado del abogado Alfredo Montaner Lavin, en
representacién del segundo solicitante Banco de Crédito e Inversiones, y el
arbitro que conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliacion, el
Tribunal fijé en dicha audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta,
la cual fue notificada de manera personal a los asistentes.

A fojas 23, dona Maria Luisa Valdés Steeves, abogado en
representacion de BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, como segundo
solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignacién
de nombre de dominio, acompafiando al efecto documentos y pruebas que
acrediten su mejor derecho. En sintesis, expone:

a. Que el Banco fue fundado en el afio 1937 por don Juan Yarur,
actualmente es lider en el mercado, reconocido por sus siglas BCI.

Como parte de la estrategia para proteger su identidad y el nombre de

sus productos y servicios, ha registrado marcas comerciales con dicha

expresion BCI. Adjunta al efecto copia de registro de 30 marcas
comerciales y 6 solicitudes de renovaciones con la expresion BCI, las
cuales son muestra que dicha expresion es utilizada como signo
distintivo de una institucion bancaria y sus servicios financieros. Asi, el
demandado al solicitar el nombre de dominio cbci.cl, podria
aprovecharse de la fama y notoriedad de su mandante y sus servicios
financieros, produciendo confusion en los usuarios de internet, que al

enfrentarse a dicho nombre de dominio pensaran con toda ldgica y

razéon que pertenece a su mandante. Junto con lo anterior, acompana
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b.

C.

d.

copia de registro de 14 nombres de dominio, los cuales contienen la
expresion BCI.
Que, el nombre de dominio solicitado cbci.cl reproduce la marca BCI
de su mandante con la que se identifica en el mercado, que goza de
fama y notoriedad, sin agregar ningln elemento que pueda ser
considerado suficientemente diferenciador, lo que en definitiva impide
distinguir el dominio en disputa de la marca registrada y su
representada, la cual posee un vinculo real y efectivo, asi como
derechos previamente adquiridos sobre el signo que forma el nombre
de dominio disputado.

Que, como antecedentes de derecho, y luego de describir la

importancia de los nombres de dominio y su funcién, sefiala como

criterios aplicables al conflicto entre otros, la Titularidad sobre marcas
comerciales y su relacién con los nombres de dominio, el Legitimo
interés sobre el nombre en disputa, la Creacion intelectual del signo, la

Notoriedad del signo pedido, los principios contenidos en el Convenio

de Paris, Criterios de Identidad, Uso efectivo del signo BCI en Internet,

como asimismo lo dispuesto por ICANN, OMPI y en ultimo término Nic

Chile al respecto. Por todo lo anterior, solicita resolver asignando el

nombre de dominio cbci.cl a su favor, con expresa condena en costas

del demandado.

Que, acompafia documentos con citacion, no siendo objetados por la

contraria:

1. Copia de certificados de registros marcarios individualizados en su
presentacion.

2. Copia de sitio web de Nic Chile, en que se acredita que su
mandante es titular de los nombres de dominio individualizados en
su presentacion.

3. Copia de sitio www.bci.cl.

4. Copia de www.wikipedia.org, con breve resefia histéorica de su
mandante Banco de Crédito e Inversiones BCI.

5. Copia de sitio web ww.google.cl, con blsqueda de la expresion BCI,
segun la cual todos los resultados aluden a su mandante.

6. Impresion de sitio web www.df.cl, con noticia titulada “BCI Lanza
bono a diez afios por US$500 millones”.

7. Impresion de sitio web www.df.cl, con noticia titulada “BCI anuncia
reestructuracion e incorpora nueva area de negocios”.

8. Impresién de sitio web de noticias www.emol.com, con noticia
titulada “Grupo BCI debutdé en el mercado mexicano tras colocar
bono por $2 mil millones”.

9. Copia de fallo arbitral sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”,
de fecha 21 de mayo de 2006.

10. Sentencia arbitral sobre nombre de dominio “promain.c
6 de julio de 2009.

III

, de fecha

A fojas 156 y 157, don CHRISTIAN ALEJANDRO BAEZA MORALES, como

primer solicitante del nombre de dominio en disputa cbci.cl y demandado de
autos, interpone ante este Tribunal sus argumentos y documentos para
obtener le sea asignado en definitiva el nombre de dominio en disputa. En
sintesis, sefala:

a.

b.

Que su profesidon es Ingeniero de Ejecucion de Computacion e
Informatica, y duefio de wuna microempresa de servicios
computacionales. Su principal cliente, una cadena de farmacias, le
solicita la inscripciéon de dominio para tener correo institucional y
establecer un medio de comunicacién para las solicitudes de trabajo,
las que hasta ese momento se establecian a través de un correo
internet de Hotmail.

Que su cliente ya lo habia registrado como CBC en todos sus procesos.
Intentd por ende inscribir CBC.CL, pensando en “Christian Baeza
Computacidon”, pero ya estaba inscrito, y por ello basado en su
especialidad de Computacién e Informatica inscribe el nombre de
dominio cbci.cl, sin pensar que se presentaria disputa con la contraria.
Desde septiembre de 2012, realizd las gestiones de Contrato de
Hosting para obtener el servicio de correo.
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c. Que la inscripcidon del nombre de dominio, entonces, tiene por objeto
s6lo mejorar funcionamiento de su empresa de servicios
computacionales.

d. Adjunta como documentos al proceso, no objetados por la contraria, los
siguientes:

1. Copia simple de Titulo profesional de “Ingeniero de Ejecucién en
Computacion e Informatica”, del primer solicitante.
2. Logotipo de empresa CBCI.

A fojas 160, la apoderado del segundo solicitante evacta el traslado
conferido a fs. 158, indicando en sintesis que la contraria en su declaracién se
ha limitado a emitir una serie de declaraciones que en nada dicen relacion con
el mejor derecho que le asistiria, no adjuntando documentos alguno que
permita acreditar la supuesta existencia de la empresa de la cual dice ser
duefio, ni tampoco que pruebe el supuesto vinculo contractual que uniria a la
solicitante con la cadena de farmacias. Por su parte, reproduce lo indicado en
su presentacion principal, respecto a su legitimo interés sobre el nombre de
dominio cbci.cl, y asimismo acompafa jurisprudencia relativa a sentencia
sobre nombre de dominio promain.cl, la cual demuestra la vinculacién entre el
dominio en disputa y su representada.

A fs. 163, este Tribunal recibe la causa a prueba, estableciendo como
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:
1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio cbci.cl.

2. Utilizacién efectiva que las partes han hecho del nombre o
denominacion cbci.cl.

A fs. 164, la apoderado del segundo solicitante interpone escrito solicitante
se tengan por reiterados los documentos acompafiados en su demanda. En
otrosi de su presentacion, solicita tener presente que una solicitud de nombre
de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante la
misma se perturba, afecta o perjudica un derechos adquirido por estar
reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera
gue éstos sean confundibles, y con toda razon si la contraria no acredita a su
vez derechos o intereses pertinentes. Por ende estima que se deben tener en
consideracion al resolver, las probanzas que en la especie las partes rindan
para acreditar su derecho.

Que por ultimo, y conforme al mérito de autos, este Tribunal a fs. 167, cito
a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral tiene como objetivo
determinar cuadl de los solicitantes en disputa, obtiene la asignacion definitiva
del nombre de dominio cbci.cl, por sobre la contraria, conforme los
antecedentes acompafiados que permitan acreditar a su favor un mejor
derecho al nombre de dominio en disputa, como asimismo al cumplimiento de
los requisitos legales respecto a sus solicitudes competitivas. Ambas partes al
efecto, por el solo hecho de solicitar la inscripcion de su nombre de dominio,
han aceptado de modo voluntario someterse a este procedimiento arbitral,
conforme al articulo 6, seccion segunda, del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante sefiala ser una entidad bancaria
creada en el pais en el afio 1937, siendo actualmente una de las mas
reconocidas. Conocida por sus iniciales BCI (Banco de Crédito e Inversiones),
dicha expresién se encuentra actualmente amparada por registros de marca
comercial y nombres de dominio, -cuya documentacién probatorio acompafio-
los cuales dan crédito de la fama y notoriedad que posee dicha expresion.
Entonces, existe un claro riesgo de error y confusion de cara al publico
consumidor de otorgarsele el nombre de dominio a la parte contraria.
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TERCERO: Que por su parte, el primer solicitante sefiala ser un
Ingeniero en Computacion e Informatica, que tiene una microempresa la cual
presta servicios computacionales. A fin de lograr una mejor comunicacion con
sus clientes, inscribe el nombre de dominio cbci.cl que corresponde a las
siglas de “Christian Baeza Computacién e Informatica”, para hacer uso
principalmente de éste para distinguir su correo electrénico, no teniendo
intencidon alguna de entrar en conflicto con la contraparte.

CUARTO: Que analizando los requisitos exigidos por el Reglamento de
Nic Chile para considerar una solicitud de inscripcién valida, nos encontramos
con el articulo 14 de dicha normativa, el cual indica 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 validamente adquiridos
por terceros”.

QUINTO: Que entonces debemos referirnos al cumplimiento de dicha
normativa, por lo cual en primer lugar examinamos la observancia de las
normas sobre abusos de publicidad, las cuales en el pais se recogen en la Ley
No. 19.733 sobre Libertad de opinién e informacion y ejercicio del periodismo.
Entonces, conforme a las probanzas acompafadas, no es posible acreditar un
incumplimiento efectivo a la normativa sefialada, toda vez que la sola
inscripcion de un nombre de dominio per se no justifica una vulneracion a
dichas normas, maxime considerando que un nombre de dominio por si solo
no permite su clasificacion como “medio de comunicacion social”, mediante los
cuales deben ser cometidos dichas conductas conforme a la ley mencionada.
Incluso si aceptamos que el contenido de una pagina web bajo el alero de un
nombre de dominio pueda ser considerado un medio de comunicacién social,
tampoco se configura ninguna vulneracion a ésta, ya que hasta la traba de la
litis, el primer solicitante no habia hecho uso de su derecho a habilitar la
pagina web bajo el nombre de dominio provisionalmente concedido. Por ende,
este Tribunal no estima vulneracion alguna en la especie.

SEXTO: Que atendiendo entonces a "“los principios de la competencia
leal y de la ética mercantil”, contenidos tanto en la Ley No. 29.169, que
Regula la competencia desleal y el Convenio de Paris para la proteccion de la
propiedad industrial, tampoco se advierte de las pruebas acompafiadas por el
segundo solicitante, que el primero efectivamente haya vulnerado dichos
principios, toda vez que podria existir un riesgo de confusién o error de cara al
publico consumidor, riesgo que a la fecha no se ha verificado y por ende no es
posible sancionarlo. Tampoco por ende, se avizora conducta alguna contraria a
la mala fe por parte del demandado, conforme a sus dichos y pruebas
acompafiadas, motivos por los cuales tampoco se configura vulneracion a
dichos principios.

SEPTIMO: Que por Ultimo, y analizando si se han infringido o no
“derechos validamente adquiridos por terceros”, si bien el segundo solicitante
ha logrado acreditar tener una relacidon estrecha respecto a la expresién BCI,
la cual posee los caracteres de fama y notoriedad requeridos para otorgarsele
proteccién, la cual emana no solo de la Ley de Propiedad Industrial, sino que
de la propia Constitucion y el Coddigo Civil, tampoco ha demostrado
efectivamente que sus derechos se vean lesionados por la mera solicitud de la
contraria. Su argumentacién se basa en supuestos, los cuales no han sido
verificados ni comprobados en el proceso, por lo cual no es posible tener por
configurado lesidon alguna a dichos pretendidos derechos, que por lo demas,
tampoco es éste el Tribunal llamado a conocerlos en caso de existir.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal estima que el
segundo solicitante tiene una vinculacién estrecha entre su denominacién BCI,
protegida como marca comercial y nombre de dominio, como asimismo
corresponde al acrénimo de “Banco de Crédito e Inversiones”, la cual no se
puede desconocer que goza de fama y renombre en el mercado nacional, por
lo cual no es posible sino asumir que ante el publico consumidor, se vincula la
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expresion BCI con el demandante. En cambio, la vinculacion entre el nombre
de dominio solicitado y el primer solicitante es menos estrecha, toda vez que
de la prueba acompanada, salvo la calidad de Ingeniero en Computacion e
Informatica, no se advierte probanza alguna que permita concluir en la
especie la efectividad de la creacion de la empresa de servicios informaticos,
ni probanza alguna que permita dar sustento a los motivos que le llevaron a
inscribir el nombre de dominio cbci.cl, y no cualquier otra combinacion que le
permitiese distinguir sus productos en el mercado. Este sentenciador estima
que el demandado en razon de su profesiéon como Ingeniero en Computacion e
Informatica, debid haber estado al tanto de la naturaleza mnemotécnica de los
nombres de dominio, y de su forma de constitucidn, por lo que se entiende
que debid haber tenido en consideracion dichos antecedentes antes de iniciar
su solicitud de inscripcion.

NOVENO: Que, en este mismo orden de ideas, este Tribunal estima
que si bien el primer solicitante cumple con los requisitos para haber realizado
su solicitud competitiva, es también efectivo que el segundo solicitante ha
logrado demostrar un mejor derecho respecto al nombre de dominio en
disputa, nocion que no proviene so6lo de los registros de los nombres de
dominio y marcas comerciales acompafadas, sino que del examen de la
prueba rendida y jurisprudencia arbitral acompafiada al efecto, motivos por los
cuales este Tribunal se ha formado conviccidn que es al segundo solicitante a
quien le asiste este mejor derecho y por ende a quién debe asignarsele el
nombre de dominio en disputa. Todo lo anterior, sin embargo, no obsta a los
derechos que ambos solicitantes, como terceros, pretendan sobre el nombre
de dominio asignado, los cuales pueden hacer valer en las oportunidades y
ante los érganos jurisdiccionales o administrativos que estimen pertinentes.

DECIMO: Que, respecto a la condena en costas solicitada por el
segundo solicitante, debemos remitirnos a lo sefialado en el Articulo 8 inciso
final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje, el cual luego de sefialar entre otros que en casos de
conflictos de inscripcion como éste, el primer solicitante se ve eximido del
pago de costas, sefiala expresamente: “Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro
podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de
los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripcion
en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de
terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o
en que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar”.
Como en la especie no se ha advertido que existan derechos incompatibles de
terceros de modo evidente, como lo exige la norma, sino que ésta aseveracion
fluye de un examen detallado de los argumentos y pruebas hechos valer, por
lo cual asimismo se advierte que el primer solicitante tuvo motivos plausibles
para litigar, como asimismo tampoco el segundo solicitante ha demostrado
que exista una mala fe de parte del demandante, cuestion que segun nuestro
derecho positivo debe probarse por quien lo alega, este Tribunal haciendo uso
de sus facultades privativas estima que no ha lugar a la solicitud de condena
en costas intentada por el segundo solicitante en contra del primero.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacion, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
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Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre
de dominio cbci.cl al segundo solicitante, esto es, BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES.

Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido
motivo plausible para litigar.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 29 de Abril de 2013, comparecen ante mi
como testigos de actuacién sefiora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No.
14.044.280-1 y don Tommy Marchant Pozo, C.I. No.14.396.781-6, quienes
dan fe de lo resuelto, y firman.
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