Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio dbize.cl

Santiago, 13 de noviembre de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N2 16608 de fecha 6 de agosto de 2012 del Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito
fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcidon del
nombre de dominio “dbize.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en
dicho conflicto DANILO BIZE ARIAS, con domicilio en Cerro La Parva 980 A, depto. 183, Las Condes,
Santiago, que inscribié dicho nombre de dominio con fecha 08 de abril de 2012, a las 00:00:55
GMT, y BANCO BICE, Rep. Sargent & Krahn (Banco Bice), representado por Paula Benavides, con
domicilio Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribié dicho nombre de

dominio con fecha 23 de abril de 2012, a las 16:27:37 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 06 de agosto de 2012, la cual rola a fojas 6 de autos, el
suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio dbize.cl, y juré desempenarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 13 de agosto de 2012 a las 12:00 horas.

CUARTO: Que la resolucidn y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a las partes
y a NIC Chile por correo electrénico con firma digital de fecha 06 de agosto de 2012 y a las partes
por carta certificada con fecha 7 de agosto de 2012, segun consta de los comprobantes que rolan a
fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el dia 13 de agosto de 2012, a las 12:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado,
con la asistencia de don Carlo Benussi Diaz por la oponente, y de don Danilo Bize Arias, asistido
por su apoderada dofia Francisca Jara Barrientos, como primer solicitante, levantandose el acta

que rola a fojas 18 de autos.



SEXTO: Que por escrito de fecha 27 de agosto de 2012, rolante a fojas 20 de autos, la parte de
DANILO BIZE ARIAS presentd argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que con
fecha 07 de abril del presente afio, Danilo Bize Arias, ingeniero civil electronico de profesion,
solicité en Nic.cl la inscripcion a su nombre del sitio de dominio dbize.cl, el cual pagé en fecha
posterior, comunicandole el dia 23 de abril la emisién de la factura correspondiente. Que
habiendo cumplido los requisitos necesarios para que se le adjudicara el dominio por dicho sitio,
se le comunica con fecha 08 de mayo que el mismo sitio de dominio ha sido solicitado por Banco
Bice, dando inicio al proceso de resolucion del conflicto planteado. Que con fecha 12 de junio
envia un correo electrdnico al estudio de abogados representante de Banco Bice, sefialandoles
que su parte desea utilizar el sitio de dominio dbize.cl para convertir dicho sitio en un blog de
intereses personales y de tecnologia, al cual pretende en el futuro incorporar la oferta de servicios
profesionales en el drea de informatica y sistemas, completamente alejados al desarrollo de
servicios para la industria bancaria o financiera. Que en el mismo correo electrénico, sefialé tener
intenciones de llegar a un acuerdo, ofreciendo el compromiso libre y voluntario de que el sitio de
dominio en disputa no seria utilizado como plataforma de servicios bancarios y/o financieros.
Que, sin embargo, no recibié respuesta a ese correo electrénico, viéndose obligado a seguir
adelante con el presente juicio arbitral para defender la adjudicacién del dominio dbize.cl, que le
corresponde en su calidad de primer solicitante. Que el sitio fue inventado con la primera letra del
nombre de la parte, seguido inmediatamente por su apellido. Que se trata de un seudénimo que
utiliza para firmar las paginas web disefiadas y programadas por él, como puede verificarse en los

sitios www.losaperrados.cl y www.vernebikes.cl, ambos sitios de dominio sobre los cuales Danilo

Bize disefid y programd paginas web, siendo el primero de ellos un negocio en el cual participa
activamente y cuya pagina existe en Internet desde diciembre del afio 2011. Que puede notarse
en la parte central inferior de ambas paginas que dice “website design by dbize”. Que, por otro
lado, el motivo por el cual solicita la adjudicacidn de este dominio es para crear una plataforma
que permita en el futuro ofrecer servicios tecnoldgicos e informaticos, en especial de disefio y
programacion de paginas web. Que es muy importante que el sitio de dominio sea dbize.cl, ya
gue, como comento, se trata de un nombre que ha utilizado como firma artistica y profesional y
desea que sus clientes lo identifiquen con éste, de tal manera que, al buscar esa firma en la web,
sean capaces de encontrar el sitio del disefnador que firma dbize y acceder a sus servicios. Que,
por esto, los motivos expuestos tienen su fundamento en la libertad y derecho que tiene de poder

desarrollar su emprendimiento ligado directamente a lo que le es mas propio: su nombre. Que, en



directa relacion con lo anterior, es fundamental para cualquier marca poder ser reconocida por el
publico y consumidores, lo cual permite un adecuado y prdspero desarrollo del negocio asociado y
la plena identificacion de éste en el mercado. Que la inscripcidon del sitio de dominio dbize.cl
obedece a una planificacion de Danilo Bize, de organizar y formalizar su negocio, inscribiendo el
sitio de dominio y posteriormente su firma como marca, proceso que se vio interrumpido por este
conflicto. Que las actividades que se van a ofrecer a través de la plataforma que se construird en
dbize.cl corresponden a una actividad completamente alejada a la industria bancaria y financiera,
razéon por la cual descarta cualquier tipo de confusién o error en que pudieran incurrir los
consumidores y perjudicar al segundo solicitante. Que si un consumidor quisiera contratar un
crédito con Banco Bice y por error digitara “dbize”, al llegar a una plataforma de servicios
tecnolédgicos e informaticos, claramente podrd darse cuenta que se encuentra en el sitio
equivocado, ya que los rubros no guardan relacion directa ni indirectamente. Que ha expresado
claramente que sus intenciones para solicitar el dominio de este sitio son crear un blog de
intereses personales y mas adelante convertirlo en una plataforma que ofrezca servicios de disefio
y programacion tecnoldgica, lo que dice directa relacion con la profesion y especialidad de Danilo
Bize y nada similar al giro bancario. Que, por estas razones, considera que en este caso procede
plenamente la aplicacidn del principio first comer first served, que sefiala que debe adjudicarse al
primer solicitante el sitio de dominio en disputa, toda vez que ha quedado demostrado el justo
motivo en su solicitud y que no ha vulnerado ningln derecho ajeno, dando estricto cumplimiento
a lo dispuesto por el articulo 14 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL de NIC Chile, en cuanto a no contrariar normas vigentes sobre abusos de
publicidad, respetando los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo los derechos validamente adquiridos por terceros.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 27 de agosto de 2012, rolante a fojas 27, la parte de BANCO
BICE presentd sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio, en los términos
siguientes: 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 Compafiia
Manufacturera de Papeles y Cartones. Que, desde sus inicios, su objetivo permanente ha sido
ofrecer servicios bancarios de excelencia orientados a empresas y personas. Que destacan en este
ambito, junto con los servicios tradicionales de financiamiento, captacion de depdsitos y demas
servicios bancarios, su alto nivel de especializacion en comercio exterior, el financiamiento de

proyectos de inversidon y su rol asesor en el campo de inversiones corporativas. Que, ademas,



ofrece financiamiento hipotecario y servicios de alta calidad en su banca de personas y en la
asesoria y administracion de portafolios de inversiones, compuestos de instrumentos de renta fija
y acciones, basadas en el respaldo de una sélida labor de investigacidon en el drea macroecondmica
y corporativa. Que la actual estructura corporativa de BANCO BICE obedece a la de una
organizacién 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. Que, en razén
de lo anterior, las marcas comerciales y nombres de dominio de BANCO BICE gozan de
reconocimiento y prestigio en el mercado nacional. Que como parte de la estrategia para proteger
sus derechos, inversiones y nombres comercial, cuenta con el registro de una familia de marcas
comerciales para la expresion BICE. Que dichas marcas se encuentran debidamente registradas
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detallan a continuacién: 1) Registro N2
846.439 BICE, mixta, para distinguir servicios de la clase 36; 2) Registro N2 846.688 BICE, mixta,
para distinguir productos de la clase 16; 3) Registro N2 849.605 BICE, denominativa, para distinguir
servicios de la clase 36; 4) Registro N2 849.589 BICE, denominativa, para distinguir productos de la
clase 16; 5) Registro N2 875.810 BICE, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36; 6)
Registro N2 846.062 BANCO BICE, denominativa, para distinguir productos de la clase 16; 7)
Registro N2 857.300 BANCO BICE, mixta, para distinguir productos de la clase 16; 8) Registro N2
846.438 BANCO BICE, mixta, para distinguir servicios de la clase 36; 9) Registro N2 843.524 BANCO
BICE, mixta, para distinguir servicios de la clase 36; 10) Registro N2 875.809 BANCO BICE, mixta,
para distinguir servicios de la clase 36; 11) Registro N2 843.522 BANCO BICE, LA BANCA GLOBAL,
lema, para distinguir servicios de la clase 36; 12) Registro N2 857.823 BANCO BICE, LA BANCA
TOTAL, lema, para distinguir servicios de la clase 36; 13) Registro N2 858.774 BANCO BICE, LA
MULTIBANCA, lema, para distinguir productos y servicios en clases 16 y 36, respectivamente; 14)
Registro N2 849.587 BICE EL BANCO DE SU EMPRESA, lema, para distinguir productos de la clase
16; 15) Registro N2 783.903 BICE INMOBILIARIA, denominativa, para distinguir servicios de la clase
36; 16) Registro N2 761.304 BICE INVERSIONES, denominativa, para distinguir servicios de la clase
36; 17) Registro N2 761.305 BICE INVERSIONES, denominativa, para distinguir servicios de la clase
35; 18) Registro N2 761.306 BICE INVERSIONES, denominativa, para distinguir productos de la
clase 16; 19) Registro N2 855.305 BICE LEASING, denominativa, para distinguir servicios de la clase
36; 20) Registro N2 557.457 BICE LEAS; 21) Registro N2 855.232 BICE LEASING S.A. LIBERTAD DE
EMPRENDER, lema, para distinguir servicios de la clase 36; 22) Registro N2 804.824 BICE RENTA
URBANA, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36; 23) Registro N2 794.921 CUENTA



PAGOS BICE, lema, para distinguir servicios de la clase 36; 24) Registro N2 783.902 INMOBILIARIA
BICE, denominativa, para distinguir servicios de la clase 36; 25) Registro N2 649.767 SERBICE,
denominativa, para distinguir servicios de la clase 36; 26) Registro N2 875.798, CHEKCARD BICE,
denominativa, para distinguir servicios de la clase 36; 27) Registro N2 876.141, BICEPASS,
denominativa, para distinguir servicios de la clase 36. Que es titular de una familia de registros de
marcas que corresponden o bien se estructuran en la expresion “BICE” para distinguir multiples
clases de productos y servicios en nuestro pais. Que se distingue, y sus servicios bancarios y
financieros se reconocen y distinguen en el mercado nacional, con el signo BICE, virtualmente
idéntico a la parte esencial del nombre de dominio en disputa DBIZE.CL. Que la expresion BIZE,
que comprende el dominio en disputa, no sélo es graficamente similar a las marcas comerciales
registradas por la parte, sino que ademds es fonéticamente idéntica a las mismas, lo cual no hace
mas que reforzar la asociacidon existente entre este nombre de dominio y BANCO BICE, y la
expresion BICE es una marca registrada utilizada profusamente por la parte para distinguirse en el
mercado y difundir sus reconocidos servicios bancarios y financieros, por lo que el registro y uso
por parte de un tercero de un signo muy similar le causara un grave perjuicio tanto a ella como a
sus clientes. Que es titular de numerosos nombres de dominio que se estructuran sobre la
expresién “Bice”, tales como bice.cl, y que el dominio en disputa sélo agrega una letra “D” al
comienzo, lo que no le confiere distintividad alguna. Tales son los dominios BICE.CL, BICEE.CL,
ABICE.CL, BICEBERG.CL, BCOBICE.CL, BANCOBICE.CL, AFPBICE.CL, AFPBANCOBICE.CL,
BICECORREDORESDEBOLSA.CL, BICEFONDOSMUTUOS.CL, BICEINVERSIONES.CL, BICEMUTUOS.CL,
INVERSIONESBICE.CL, SERBICE.CL, BICECHILECONSULT.CL, BICE24.CL, BICE.CL, BICECLASS.CL,
BICEEMPRESAS.CL, SUDAMERICANSERBICE.CL Y VICE.CL. Que estos nombres de dominio son sélo
una muestra mas del mejor derecho que le asiste respecto del dominio en disputa, toda vez que
incorporan el signo BICE, virtualmente idéntico al del dominio en disputa e idéntico al nombre
comercial de la parte y a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes
para desarrollar su actividad y distinguirse con dicho nombre. Que cualquier usuario de Internet
enfrentado al dominio DBIZE.CL se verd inducido a engafio, mas aun considerando que BANCO
BICE cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y el mercado real. Que la
expresion “BICE” y sus derivados es asociada a la parte a través de sus nombres de dominio y sus
marcas, las que se utilizan profusamente en Internet y el mercado real. Que la funcién basica de
todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar

correctamente a cada usuario de internet, funcidén que, en caso de ser otorgado el dominio en



disputa al primer solicitante de autos, no se estaria cumpliendo. Que los servicios bancarios y
financieros como los que ofrece la parte se caracterizan por ser de gran relevancia social y
econdmica, por lo que un eventual engafio o confusion de los usuarios respecto del verdadero
titular de un nombre de dominio que pueda inducir a pensar que aquel corresponde a una
verdadera institucién bancaria es un elemento en extremo relevante, por cuanto los bienes en
juego son de los de mayor importancia en nuestra sociedad. Que para reforzar los riesgos de
confusion basta efectuar una comparacién, la que lleva a efecto. Invoca el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los
nombres de dominio, normativa de ICANN, OMPI, articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic
Chile, criterio de la notoriedad del signo pedido, criterio del mejor derecho por el uso empresarial
legitimo, criterio de la identidad, uso efectivo en Internet del signo “Bice”, articulos 6 bis y 10 bis
del Convenio de Paris, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y se le asigne el
dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucién de 27 de agosto de 2012, rolante a fojas 149, se confirié traslado de
las presentaciones de ambas partes, los que fueron evacuados: por BANCO BICE a fojas 151, en
los siguientes términos: que el dominio en disputa no tiene identidad ni individualidad propia; que
es evidente su mejor derecho, atendidos los derechos marcarios previos para la expresion “Bice” y
la vinculacion con la parte, para lo cual cita jurisprudencia. Se refiere también al principio “First
come, first served”, el cual tiene el rol de ultima ratio, cuando no es posible aplicar otro criterio de
asignacion respecto de un determinado nombre de dominio, y por DANILO BIZE a fojas 158, en los
siguientes términos: El hecho de que el BANCO BICE no haya registrado el dominio implica
desinterés de su parte, Que no existe la identidad pretendida y la letra “d” juega un rol
identificador, y que esa letra no tiene relacién alguna con “Bice”. Que el giro de la parte no tiene
relacidn con el giro bancario y financiero de la oponente. Insiste en argumentos de mejor derecho,
buena fe e interés legitimo formulados en su libelo.

NOVENO: Que por resoluciéon de fecha 8 de octubre de 2012, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 162 de autos, el tribunal recibié la causa a prueba, fijando como
hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las
partes en la expresion “dbize”; 2.- Utilizaciéon efectiva que las partes han realizado, realizan
actualmente o realizaran en el futuro, de la expresion “dbize”.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:



La parte de DANILO BIZE ARIAS, rindié las siguientes pruebas: 1) Impresién de pagina web

www.vernebikes.cl (fs. 24); 2) Impresion de pagina web www.losaperrados.cl (fs. 25); 3) Impresion

de email enviado a dominios@sargent.cl, jmora@sargent.cl (fs. 26); 4) Impresion de estadistica del

hosting Plus.cl (fs. 155 a fs. 156); 5) Impresidén de estadistica de uso para vernebikes.com (fs. 157).
La oponente, BANCO BICE, rindi6 las siguientes pruebas: 1) Impresidn de certificados de registro
marcario (fs. 37 a fs. 77); 2) Impresidon de documentos de Nic Chile (fs. 78 a fs. 99); 3) Impresion

sitio web www.bicecorp.cl (fs. 100 a fs. 104); 4) Impresién sitio web www.bice.cl (fs.105 a fs. Fs.

115); 5) Impresidon comunicado de prensa de Feller Rate (fs. 116 a 117); 6) Impresidn sitio web

www.bnamericas.com (fs. 118 a fs. 119); 7) Impresion sitio web http://economiaynegocios.cl (fs.

120 a fs. 122); 8) Impresidn sitio web www.wikipedia.org, (fs. 123); 9) Impresidn sitio web

www.mercantil.com, (fs. 124 a fs. 127); 10) Impresion sitio web www.emb.cl, (fs. 128 a fs. 131);

11) Copia sentencia recaida sobre el nombre de dominio promain.cl (fs. 132 a fs. 141); 12) Copia

sentencia recaida sobre el nombre de dominio www.vinasdelmaipo.cl (fs. 142 a fs. 148).

UNDECIMO: Que por resolucidn de fecha 12 de noviembre de 2012, rolante a fojas 169, se citd a

las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue
objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor
probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicidn de
los litigantes de este juicio, en relacién con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de DANILO BIZE ARIAS, justifico tal calidad, lo cual lo
ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcién que se expresa en el
principio "First come, first served", presuncidn que no es, sin embargo, una presuncién de derecho
y puede ceder ante prueba en contrario. Que, ademds de dicha presuncion, alegd contener el
dominio “dbize” la inicial de su nombre y su apellido, lo que es efectivo. Demostré con la

documental rolante a fojas 24 y 25 ser el disefiador de los sitios web www.vernebikes.cl y

losaperrados.cl, toda vez que en ambos aparece la mencidn “Website designed by dbize”.

CUARTO: Que la oponente, la parte de BANCO BICE, argumenté y comprobd tratarse del conocido



Banco chileno que tiene tal nombre y que opera con el mismo y con la expresion “BICE”; ser titular
de numerosas marcas comerciales y dominios que incluyen la expresion “Bice” y operar
ampliamente en la red internet con el dominio “bice.cl” y con el sitio web www.bice.cl. Agrega el
Arbitro que todos los hechos sefialados gozan de fama y notoriedad.

QUINTO: Que, a juicio de este Arbitro, resulta fundamental para dirimir esta controversia
determinar si la expresion “dbize” puede coexistir pacificamente en la red Internet con las marcas
y dominios “bice” del Banco oponente. Este arbitro lo estima asi, dadas las siguientes razones: 1)
La expresion “dbize” se diferencia graficamente de la expresion “bice” en términos suficientes
para estimar muy improbable la confusién de ambos en la red internet, tanto por cuanto existe
diferencia entre las letras “z” y “c” y la “d” que antecede al dominio en controversia, la que no
tiene relacion aparente, y de ningin modo evidente, ni con la oponente ni con sus actividades; 2)
La expresién “dbize” no se diferencia fonéticamente, en términos substanciales, de la expresion
“bice”, pero ello no es motivo de confusidn en la red internet, y aln cuando pueda accederse a la
red internet en forma verbal, lo obvio serd que el usuario la haga deletreando la expresién “Bice” y
no la expresion “Dbize”, que es mas dificultosa en cuanto contiene dos consonantes juntas y una
letra “z” que, de ser respetada por el locutor, obliga a un pronunciamiento diferente. En tal
sentido, es mucho mayor el riesgo de que el usuario que intente acceder en forma verbal al sitio
web “dbize” arribe al sitio web de “Bice” a que suceda lo contrario; 3) El primer solicitante
describié con claridad el propdsito por el cual inscribié el nombre de dominio y el uso que de él
desea hacer, y protestd enérgica y reiteradamente actuar de buena fe y no ser su animo el de
perjudicar las actividades ni derechos de la oponente. Si a ello se une que esas actividades
(financieras y bancarias) tienen reserva legal, no es dudosa la viabilidad de la accidn de revocacién
de los articulos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile para el doble evento de que el primer
solicitante violente sus propias declaraciones, que vertidas en juicio tienen el cardcter de
confesién judicial, e incursione en actividades que por ley le estan vedadas. 4) La buena fe del
primer solicitante resulta también ostensible en cuanto el dominio en disputa se conforma con la
inicial de su nombre y su apellido.

SEXTO: Que, en mérito de lo antes considerado, y por cuanto se estima que el primer solicitante
demostré tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, se rechazard la demanda
deducida, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de

Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,



RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de BANCO BICE en contra de DANILO BIZE
ARIAS, y se asigna el nombre de dominio dbize.cl a favor de DANILO BIZE ARIAS, sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico, en
su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacién;
comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos y remitase el

expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castelléon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos dofia Melania Gonzdlez Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y dofia Lidia Pamela

Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.



