Re.:

Arbitraje por el conflicto de los nombres de dominio ejecutivosbancoestado.cl e
incentivosbancoestado.cl
Oficios OF14878 y OF14879

VISTOS:

1.

Que con fecha 20 de mayo de 2011, ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A,
representado en calidad de contacto administrativo por don ALEJANDRO
GONZALEZ, solicita la inscripcion de los nombres de dominio
ejecutivosbancoestado.cl e incentivosbancoestado.cl. Posteriormente, con
fecha 30 de mayo de 2011, BANCO DEL ESTADO DE CHILE, representado en
calidad de contacto administrativo por dofia ALEJANDRA ESPINOZA, solicita
igualmente la inscripcion de los mismos dominios ejecutivosbancoestado.cl e
incentivosbancoestado.cl, quedando asi trabados los conflictos materia de este
arbitraje;

Que mediante Oficios OF14878 y OF14879, NIC Chile designa al infrascrito como
arbitro para la resolucién de los conflictos sobre los referidos dominios;

Que con fecha 7 de septiembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resoluciones de la misma fecha en las cuales, ademas, cita a las
partes a audiencias de conciliaciéon o de fijacién de procedimiento para el dia 16 de
septiembre de 2011, a las 11:00 horas para el dominio incentivosbancoestado.cl y
a las 11:15 horas para el dominio ejecutivosbancoestado.cl, en Malaga 232-E,
Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dichas aceptaciones notificadas a las
partes por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 16 de septiembre de 2011, doia ANDREA DAWSON AHUMADA, en
representacion del Segundo Solicitante, BANCO DEL ESTADO DE CHILE, solicita
que se fije nuevo dia y hora para la audiencia de conciliacién o de fijaciéon de
procedimiento;

Que mediante resolucion de fecha 20 de septiembre de 2011, se proveen los
escritos de fecha 16 de septiembre de 2011 presentados por dofia ANDREA
DAWSON AHUMADA, en representacion del Segundo Solicitante, BANCO DEL
ESTADO DE CHILE, acogiéndose lo solicitado y citandose a las partes a una nueva
audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 26 de
septiembre de 2011, a las 11:00 horas para el dominio ejecutivosbancoestado.cl y
a las 11:15 horas para el dominio incentivosbancoestado.cl, en Malaga 232-E,
Comuna de Las Condes, Santiago, lo que se notifica a las partes por correo
electronico;

Que con fecha 26 de septiembre de 2011, se efectua el comparendo fijado para ese
dia, al que sélo asiste dona ANDREA DAWSON AHUMADA, quien exhibe poder
para representar al Segundo Solicitante, BANCO DEL ESTADO DE CHILE, y



acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el
arbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de
procedimiento que regiran este proceso resolviéndose que, al estar los nombres de
dominio en conflicto estrechamente relacionados entre si, y en virtud de lo dispuesto
en el articulo 94 inciso primero del Cédigo de Procedimiento Civil, se acumularian
los autos para que ellos fueran tramitados conjuntamente;

Que con fecha 25 de octubre de 2011, se certifica que el Segundo Solicitante,
BANCO DEL ESTADO DE CHILE, consigné el saldo de los honorarios arbitrales, lo
que se notifica a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 6 de octubre de 2011, dofia ANDREA DAWSON AHUMADA, en
representacion del Segundo Solicitante, BANCO DEL ESTADO DE CHILE, presenta
demanda de asignacion de los dominios ejecutivosbancoestado.cl e
incentivosbancoestado.cl, sefialando que es el banco estatal de Chile, creado
legalmente en 1953 y presta servicios financieros a particulares y empresas. Sus
principales giros de negocios son los ahorros y préstamos hipotecarios a las PYME
y empresas en general. Ademas, por medio de la Cuenta Unica Fiscal, administrada
por la Tesoreria General de la Republica, es la institucidon que realiza todas las
actividades financieras del fisco de Chile. Tiene sus antecedentes en la Caja
Nacional de Ahorros creada en 1855. Fue creado oficialmente mediante el DFL N°
126 de 1953, que dispone la fusion de la Caja Nacional de Ahorros, Caja de Crédito
Hipotecario, Caja de Crédito Agrario e Instituto de Crédito Industrial en el Banco del
Estado.

Banco del Estado de Chile, cuyo nombre publicitario es BancoEstado, se rige
preferentemente por las normas de la Ley Organica del Banco Estado de Chile,
quien define al Banco Estado de Chile como una empresa auténoma del Estado,
con personalidad juridica y patrimonio propio, sometida exclusivamente a la
fiscalizacién de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y que se
relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda de Chile. Pertenece
en un 100% al Fisco de Chile y su patrimonio esta conformado de capital Unico en
pesos chilenos. Al ser una institucion bancaria, esta sujeta a la legislacion aplicable
a las empresas bancarias y demas disposiciones que rigen para el sector privado,
destacando el hecho que no son aplicables las normas generales o especiales
relativas al sector publico.

El Segundo Solicitante indica que como banco perteneciente al Estado de Chile, le
ha entregado una extendida presencia en todo nuestro territorio, adquiriendo de esta
manera, gran fama y notoriedad en el mercado, siendo altamente reconocida como
uno de los lideres del mercado bancario, siendo la expresién “BANCO ESTADO”
un signo altamente distintivo, de su creacion, que, debido a su trayectoria y
prestigio, posee un alto grado de reconocimiento, constituyendo, ademas, la seccién
mas caracteristica de su razon social, de las marcas comerciales concedidas por el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y asimismo, de los nombres de dominio
inscritos en Chile por este banco. Durante muchos afos dio a conocer sus servicios



y productos a través de la expresion “BANCO DEL ESTADQO”. Sin embargo, el
cambio de siglo trajo consigo un cambio de imagen, y el BANCO DEL ESTADO
pasé a llamarse “BANCOESTADO” y con ello se dio a conocer como una institucién
moderna y que mantiene su mision y valores, para que cada chileno, en cualquier
lugar, pueda emprender y desarrollarse.

El Segundo Solicitante sefiala que su razon social corresponde a una parte integral
y esencial de su identidad, de manera tal que la usurpacién de alguna de las
manifestaciones de su nombre por parte de un tercero, invariablemente afectara de
manera negativa su imagen, produciéndose una disociacion entre dicha
denominacion y la persona individualizada a través de ella, situacion que, de
acuerdo a los antecedentes de autos, no se debe admitir. De esta manera, por una
parte, el nombre de dominio ejecutivosbancoestado.cl solicitado, al incluir la
expresion “EJECUTIVOS” con quienes en definitiva un gran numero de chilenos se
relacionan (los ejecutivos del banco) y, por la otra, incentivosbancoestado.cl, al
incluir la expresion “INCENTIVOS”, que se traduce en ciertos beneficios y ofertas
que ofrece el banco a sus clientes. Entonces, ambos nombres de dominio se
relacionan con las propias actividades que realiza el banco, y le causan un grave
perjuicio a su identidad, que debe necesariamente ser subsanado, a través de su
asignacién a BANCO DEL ESTADO DE CHILE.

El Segundo Solicitante agrega que es titular en Chile de un sinniumero de registros
de marcas comerciales, respecto a la expresion “BANCO ESTADO”, entre otras:

“WWW.BANCOESTADO.CL”, Registro N° 560.129 para distinguir
servicios de la clase 38
e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.329 para distinguir productos de la

clase 16

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.330 para distinguir servicios de la
clase 35

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.331 para distinguir productos de la
clase 36

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.332 para distinguir productos de la
clase 38

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.333 para distinguir servicios de la
clase 41

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.334 para distinguir productos de la
clase 16

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.335 para distinguir servicios de la
clase 35

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.336 para distinguir servicios de la
clase 36

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.337 para distinguir servicios de la
clase 38

e “BANCOESTADO”, Registro N° 613.338 para distinguir servicios de la



clase 41

“24 X 7 BANCOESTADO”, Registro N° 613.339 para distinguir servicios
de la clase 35

“24 X 7 O BANCOESTADO”, Registro N°613.340 para distinguir servicios
de la clase 36

“24 X 7 BANCOESTADO”, Registro N° 613.341 para distinguir servicios
de la clase 38

“24 X 7 BANCOESTADO”, Registro N° 613.342 para distinguir servicios
de la clase 41

“24 X 7 BANCOESTADO”, Registro N° 613.348 para distinguir productos
de la clase 16

“BANCOESTADO FONOCLIENTE”, Registro N° 614.928 para distinguir
productos de la clase 16

“BANCOESTADO FONOCLIENTE”, Registro N° 614.929 para distinguir
servicios de la clase 35

“BANCOESTADO FONOCLIENTE”, Registro N° 614.930 para distinguir
servicios de la clase 36

“BANCOESTADO FONOCLIENTE”, Registro N° 614.931 para distinguir
servicios de la clase 38

“BANCOESTADO FONOCLIENTE”, Registro N° 614.932 para distinguir
servicios de la clase 41

“BANCOESTADO CHEQUERA ELECTRONICA”, Registro N° 614.933
para distinguir productos de la clase 16

“BANCOESTADO CHEQUERA ELECTRONICA”, Registro N° 614.934
para distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO CHEQUERA ELECTRONICA O”, Registro N° 614.935
para distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO CHEQUERA ELECTRONICA”, Registro N° 614.936
para distinguir servicios de la clase 38

“BANCOESTADO CHEQUERA ELECTRONICA”, Registro N° 614.937
para distinguir servicios de la clase 41

“BANCOESTADO”, Registro N° 614.942 para distinguir productos de la
clase 16

“BANCOESTADO”, Registro N° 614.943 para distinguir servicios de la
clase 41

“BANCOESTADO”, Registro N° 614.944 para distinguir servicios de la
clase 38

“BANCOESTADO”, Registro N° 614.945 para distinguir servicios de la
clase 36

“BANCOESTADO”, Registro N° 614.946 para distinguir servicios de la
clase 35

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESS”, Registro N° 629.378 para
distinguir productos de la clase 16

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESS”, Registro N° 629.379 para



distinguir servicios de la clase 38

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESS”, Registro N° 629.380 para
distinguir servicios de la clase 42

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESS”, Registro N° 629.381 para
distinguir servicios de la clase 41

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESS”, Registro N° 629.382 para
distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESS”, Registro N° 629.383 para
distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO ASISTENCIA DOCUMENTARIA”, Registro N°629.384
para distinguir productos de la clase 16

“BANCOESTADO ASISTENCIA DOCUMENTARIA”, Registro N°629.385
para distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO ASISTENCIA DOCUMENTARIA”, Registro N°629.386
para distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO ASISTENCIA DOCUMENTARIA”, Registro N°629.387
para distinguir servicios de la clase 38

“BANCOESTADO ASISTENCIA DOCUMENTARIA”, Registro N°629.388
para distinguir servicios de la clase 41

“BANCOESTADO ASISTENCIA DOCUMENTARIA”, Registro N°629.389
para distinguir servicios de la clase 42

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESO”, Registro N° 629.390 para
distinguir productos de la clase 16

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESO”, Registro N° 629.391 para
distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESO”, Registro N° 629.392 para
distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESO”, Registro N° 629.393 para
distinguir servicios de la clase 38

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESO”, Registro N° 629.394 para
distinguir servicios de la clase 41

“BANCOESTADO LEGAL EXPRESO”, Registro N° 629.395 para
distinguir servicios de la clase 42

“CLIENTE PREFERENCIAL BANCOESTADO”, Registro N°665.985 para
distinguir servicios de la clase 36

“PESOS PREMIOS BANCOESTADO”, Registro N° 673.019 para
distinguir servicios de la clase 36

“TARJETA SEGURA BANCOESTADO”, Registro N° 673.020 para
distinguir servicios de la clase 36

“TARJETA SEGURA BANCOESTADO”, Registro N° 673.021 para
distinguir servicios de la clase 35

“SEGURO TARJETA SEGURA BANCOESTADO”, Registro N° 673.022
para distinguir servicios de la clase 35

“SEGURO TARJETA SEGURA BANCOESTADO”, Registro N° 673.023



para distinguir servicios de la clase 36

“Sl TE LO DICE BANCOESTADO TE CONVIENE DE VERDAD”, Registro
673.028 para distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO TE CONVIENE DE VERDAD”, Registro N° 673.029
para distinguir servicios de la clase 35

“Sl TE LO DICE BANCOESTADO TE CONVIENE DE VERDAD”, Registro
N°673.031 para distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO CAMBIANDO PARA TI”, Registro N° 673.032 para
distinguir servicios de la clase 35

“FONDO SOLIDEZ BANCOESTADO”, Registro N° 678.728 para
distinguir servicios de la clase 36

“AHORRO PLATINO DE BANCOESTADO”, Registro N° 683.123 para
distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO TE CONVIENE DE VERDAD”, Registro N° 688.847
para distinguir servicios de la clase 36

“CREDITAZO MARZO BANCOESTADO”, Registro N° 690.130 para
distinguir servicios de la clase 36

“CREDITAZO DIECIOCHERO DE BANCOESTADO”, Registro  N°
690.131 para distinguir servicios de la clase 36

“AHORRO NINOS DE BANCOESTADO”, Registro N° 695.670 para
distinguir servicios de la clase 36

“TARJETAZO DE BANCOESTADO”, Registro N° 705.455 para distinguir
servicios de la clase 36

“$PREMIOS BANCOESTADO”, Registro N° 716.687 para distinguir
servicios de la clase 36

“FONDO MUTUO CORPORATIVO BANCOESTADO”, Registro N°
716.737 para distinguir servicios de la clase 36

“FONDO MUTUO SOLVENTE BANCOESTADO”, Registro N° 716.738
para distinguir servicios de la clase 36

“FONDO MUTUO CONVENIENCIA BANCOESTADO”, Registro N°
716.739 para distinguir servicios de la clase 36

“FONDO MUTUO PROTECCION BANCOESTADO”, Registro N°716.740
para distinguir servicios de la clase 36

“FONDO MUTUO COMPROMISO BANCOESTADO”, Registro  N°
716.741 para distinguir servicios de la clase 36

“PYME EXPRESS DE BANCOESTADO”, Registro N° 729.003 para
distinguir servicios de la clase 36

“PYME OK DE BANCOESTADO”, Registro N° 729.615 para distinguir
servicios de la clase 36

“AHORRO NINO$ DE BANCOESTADO”, Registro N° 734.735 para
distinguir servicios de la clase 36

“BANCA 4X4 DE BANCOESTADO”, Registro N° 734.745 para distinguir
servicios de la clase 36

“BANCA TODO TERRENO DE BANCOESTADO”, Registro N° 734.746



para distinguir servicios de la clase 36

“CUENTA C.I. BANCOESTADO”, Registro N° 752.820 para distinguir
servicios de la clase 36

“CUENTA RUT TRANSANTIAGO DE BANCOESTADO”, Registro N°
759.006 para distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO, CAJA VECINA”, Registro N° 759.061 para distinguir
servicios de la clase 36

“BANCOESTADO, BANCO VECINO”, Registro N°759.062 para distinguir
servicios de la clase 36

“CUENTA RUN BANCOESTADO”, Registro N° 764.368 para distinguir
servicios de la clase 36

“CUENTA RUT BANCOESTADO”, Registro N° 764.369 para distinguir
servicios de la clase 36

“NUEVA BANCA 4X4 PEQUENAS EMPRESAS, BANCOESTADO”,
Registro N°764.404 para distinguir servicios de la clase 36
“BANCOESTADO BANCA EMPRENDEDORES”, Registro N° 769.971
para distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO ATREVETE”, Registro N° 773.563 para distinguir
servicios de la clase 36

“BANCOESTADO ATREVERSE”, Registro N° 773.564 para distinguir
servicios de la clase 36

“CUENTA VIRTUAL BANCOESTADO”, Registro N° 776.143 para
distinguir servicios de la clase 36

“PAZ Y AMOR, CREDITAZO, BANCOESTADO”, Registro N° 781.782
para distinguir servicios de la clase 36

“CUENTA ACTIVA DE BANCOESTADO”, Registro N° 791.568 para
distinguir servicios de la clase 36

“PRODUCTAZO DE BANCOESTADO”, Registro N° 791.569 para
distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO PROBANC”, Registro N° 791.570 para distinguir
servicios de la clase 36

“BANCOESTADO”, Registro N° 792.330 para distinguir productos de la
clase 16

“BANCOESTADO”, Registro N° 792.331 para distinguir servicios de la
clase 36

“BANCOESTADO, CREDITAZO 2007 EMPIEZA EL ANO CON GANAS”,
Registro N°798.708 para distinguir servicios de la clase 36
“BANCOESTADO NUESTRO BANCO”, Registro N° 807.445 para
distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO EL BANCO QUE CREE EN EL PODER DEL
AHORRO”, Registro N°807.446 para distinguir servicios de la clase 35
“BANCOESTADO EL BANCO QUE CREE EN EL PODER DEL
AHORRO”, Registro N°807.447 para distinguir servicios de la clase 38
“BANCOESTADO, NUESTRO BANCO”, Registro N° 807.448 para



distinguir productos de la clase 16

“BANCOESTADO NUESTRO BANCO”, Registro N° 807.449 para
distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO NUESTRO BANCO”, Registro N° 807.450 para
distinguir servicios de la clase 38

“BANCOESTADO PROGRESO PARA TODOS”, Registro N° 807.451
para distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO, EL BANCO DE TODOS LOS CHILENOS”, Registro N°
807.452 para distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO EL BANCO DE TODOS LOS CHILENOS”, Registro N°
807.453 para distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO, EL BANCO DE TODOS LOS CHILENOS”, Registro N°
807.454 para distinguir servicios de la clase 38

“BANCOESTADO, EL BANCO QUE CREE EN EL PODER DEL
AHORRO.”, Registro N°807.455 para distinguir servicios de la clase 36
“BANCOESTADO, PROGRESO PARA TODOS”, Registro N° 807.456
para distinguir servicios de la clase 36

“BANCOESTADO, UN BANCO ES UN BANCO, PERO LA SEGURIDAD
HACE LA DIFERENCIA”, Registro N° 807.457 para distinguir servicios de
la clase 36

“LIBRETA SELLO DORADO DE BANCOESTADO”, Registro N°810.912
para distinguir productos de la clase 16

“LIBRETA SELLO DORADO DE BANCOESTADO”, Registro N°810.913
para distinguir servicios de la clase 38

“LIBRETA SELLO DORADO DE BANCOESTADO”, Registro N°810.915
para distinguir servicios de la clase 35

“BANCOESTADO, LIBRETA DE AHORRO EDUCACIONAL -
CONDICIONAL”, Registro N°816.186 para distinguir servicios de la clase
35

“BANCOESTADO, LIBRETA DE AHORRO EDUCACIONAL -
CONDICIONAL”, Registro N°816.187 para distinguir servicios de la clase
36

“BANCOESTADO, LIBRETA DE AHORRO EDUCACIONAL -
CONDICIONAL”, Registro N° 816.188 para distinguir productos de la
clase 16

“BANCOESTADO, LIBRETA DE AHORRO EDUCACIONAL -
CONDICIONAL”, Registro N°816.189 para distinguir servicios de la clase
38

“CINE, BANCOESTADO”, Registro N°817.801 para distinguir servicios de
la clase 41

“CINE, BANCOESTADO”, Registro N° 817.802 para distinguir servicios
de la clase 35

“CINE, BANCOESTADO”, Registro N° 817.803 para distinguir productos
de la clase 16



e “CINE, BANCOESTADO”, Registro N° 817.804 para distinguir servicios
de la clase 35

e “CINE, BANCOESTADO”, Registro N° 817.805 para distinguir productos
de la clase 16

e “CINE, BANCOESTADO”, Registro N°817.806 para distinguir servicios de

la clase 41

e “BANCOESTADO AFP”, Registro N° 829.152 para distinguir servicios de
la clase 36

e “AFP BANCOESTADO”, Registro N° 829.155 para distinguir servicios de
la clase 36

El Segundo Solicitante hace presente que existe una fuerte conexién entre BANCO
DEL ESTADO DE CHILE y el signo “BANCOESTADO”, en su dimension de marca
comercial, y como legitima creadora de la misma es el Unico titular de registros
marcarios sobre dicha expresién. En razén de esto, cualquier utilizacién que se le
entregue a la marca comercial “BANCOESTADO”, y al cual se le agrega
simplemente una expresion tan genérica como de uso comun dentro del ambito
bancario como es la expresion “ejecutivos” o “incentivos”, producira entre los
miembros del puablico consumidor, una conexion inmediata con este banco y con sus
productos y servicios, siendo, en este sentido, escasa cualquier posibilidad de
coexistencia pacifica. A su vez, BANCO DEL ESTADO DE CHILE ha incluido dicho
signo distintivo en una variedad de nombres dominio, a saber:

banco-estado.cl

bcoestado.cl

bancodelestado.cl
banco-estado-de-chile.cl
bancoestado-ahorro.cl
bancoestadobancadechilenosenelextranjero.cl
bancoestado-bancaparalamujer.cl
bancoestado-chilenosenelexterior.cl
bancoestado-creditohipotecario.cl
bancoestado-mujer.cl
bancoestado-terceraedad.cl
bancoestadoahorrojoven.cl
bancoestadomicroempresas.cl
bancoestadoprobanc.cl
bienestarbancoestado.cl
chilepagosbancoestado.cl

bancoestado.cl

bancooestado.cl

bancoestado.cl
banco-del-estado.cl

banestado.cl
bancoestado-creditos.cl
bancoestado-centrodecontacto.cl
bancoestado-comercioexterior.cl
bancoestado-inversiones.cl
bancoestado-jovenes.cl
bancoestado-personas.cl
bancoestadoafp.cl
bancoestadodechile.cl
bancoestadonavidad.cl
bancoestadovirtual.cl
chilepagobancoestado.cl
creditazobancodelestado.cl

BANCO DEL ESTADO DE CHILE anade que los nombres de dominio
anteriormente citados, se encuentran registrados, y son utilizados desde el afo
1999, cuando se inscribié por primera vez el dominio bancoestado.cl, poseyendo



desde entonces una amplia presencia en Internet, que ha permitido la promocion de
sus productos y servicios, a todos los usuarios de Internet. Asimismo, en las paginas
de Internet distinguidas a través de los nombres de dominio antes mencionados, es
posible apreciar la presencia relevante que este banco mantiene en las redes
digitales, lo que se aprecia de una simple busqueda en Internet.

El articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL de NIC Chile, sefiala que se considerara una inscripcibn como
abusiva si el nombre de dominio es: “...idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o0 a un
nombre por el cual el reclamante es reconocido...”. BANCO DEL ESTADO DE
CHILE estima que mediante la comparacién entre los nombres de dominio materia
de autos, y la marca de propiedad de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, existe entre
ambas una equivalencia practicamente idéntica, salvo por la expresion
“‘EJECUTIVOS” en un caso o “INCENTIVOS” en el otro, que en vez de darle
distintividad a los dominios, simplemente le otorga mayor fuerza para que el publico
consumidor entienda que estos dominios estan inequivocamente relacionados con
BANCO DEL ESTADO DE CHILE.

El Segundo Solicitante sostiene que los nombres de dominio de autos resultan
indistinguibles de la marca y nombres de dominio de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, lo que naturalmente provocara toda clase de errores y confusiones entre el
publico consumidor, quienes errbneamente asignaran un origen empresarial que no
es efectivo. Agrega que un nombre de dominio, al permitir una adecuada
identificacion en la red, constituye una verdadera “direccion electronica”, mediante la
cual los usuarios conciben e identifican a una determinada empresa, persona, o
institucién, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al ingresar a la
correspondiente pagina. Asimismo, de acuerdo al derecho comparado, asi como
también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente
en cuenta la relacion que existe entre nombres de dominio y marcas comerciales,
puesto que ambos comparten caracteristicas comunes, por cuanto ellos poseen un
rol identificador, ya sea de direcciones IP, en el caso de nombres de dominio, o de
productos y servicios, en el caso de las marcas comerciales. Por ende, al resolverse
la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta, precisamente, la
titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

El Segundo Solicitante menciona ademas que de acuerdo a la politica uniforme de
resolucion de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute
Resolution Policy), desarrollada por la corporacion de nombres y numeros
asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers “ICANN”), se
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos, la
titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestién, y en su titulo
preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa
de dominio, si 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.
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El articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL de NIC Chile sefiala ademas que también se considerard una
inscripcion como abusiva cuando: “El asignatario del nombre de dominio no tenga
derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio...”. BANCO
DEL ESTADO DE CHILE sostiene que al momento de inscribir los nombres de
dominio, el Primer Solicitante no poseia derecho o interés legitimo alguno que le
otorgue un mejor derecho sobre los nombres de dominio de autos. A mayor
abundamiento, mediante correspondencias sostenidas entre las partes, el Primer
Solicitante  reconocié que habia inscrito los dominios dado que se habian
adjudicado una licitacion del BANCO DEL ESTADO DE CHILE. Sin embargo, a
pesar de numerosas peticiones, e incluso envios del escrito de desistimiento en
donde solo se requeriria la firma del Primer Solicitante, éstos se negaron a firmar tal
desistimiento. En virtud de lo anterior, el Segundo Solicitante considera que este
actuar denota mala fe y una falta absoluta de derechos legitimos con respecto a
estos dominios.

Segun el Segundo Solicitante, por lo anteriormente sefialado, queda suficientemente
acreditada la ausencia de derechos o intereses legitimos por parte del Primer
Solicitante para mantener los nombres de dominio de autos, debiendo, en definitiva,
ser asignados a BANCO DEL ESTADO DE CHILE.

El Segundo Solicitante concluye que tiene un mejor derecho respecto de los
nombres de dominio materia de autos, ejecutivosbancoestado.cl e
incentivosbancoestado.cl, pues al considerar los antecedentes recién expuestos,
las marcas registradas y nombres de dominio de BANCO DEL ESTADO DE CHILE
que contienen la expresion “BANCOESTADO”, no podran coexistir pacificamente,
bajo diferentes titulares, como ocurre en el presente caso, debiendo, en
consecuencia asignarlos a BANCO DEL ESTADO DE CHILE. En definitiva, de
acuerdo a los antecedentes expuestos, la marca “BANCOESTADO” se asocia
claramente con BANCO DEL ESTADO DE CHILE, y se puede apreciar que este
banco es el titular del mejor derecho para la obtenciéon de los nombres de dominio
en disputa: ejecutivosbancoestado.cl e incentivosbancoestado.cl.

Por ultimo, el Segundo Solicitante afirma que al existir dos solicitudes validamente
presentadas, que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC
Chile, sélo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y politicas
de solucién de conflictos y asignacion de nombres de dominio, que en este caso
indican que se deben asignar los nombres de dominio ejecutivosbancoestado.cl e
incentivosbancoestado.cl a BANCO DEL ESTADO DE CHILE.

Que con fecha 25 de octubre de 2011, se provee la presentacion de fecha 6 de
octubre de 2011 hecha por doia ANDREA DAWSON AHUMADA, en representacién
del Segundo Solicitante, BANCO DEL ESTADO DE CHILE y se da traslado a la
contraparte, lo que se notifica a las partes por correo electrénico;
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10.

Que con fecha 4 de noviembre de 2011, se cita a las partes a oir sentencia,
resolucién que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidn 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, Unicamente el Segundo Solicitante, BANCO DEL
ESTADO DE CHILE, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legitimos
derechos sobre los nombres de dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante, ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A., no ha hecho valer
argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre los nombres de dominio en
cuestion;

Que el Segundo Solicitante acompané documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que BANCO DEL ESTADO DE CHILE
posee legitimos derechos sobre la marca “BANCOESTADO”, y sus numerosas
variantes, tales como “WWW.BANCOESTADO.CL”, “24 X 7 BANCOESTADO”,
“BANCOESTADO FONOCLIENTE”, “BANCOESTADO CHEQUERA
ELECTRONICA”, “BANCOESTADO LEGAL EXPRESS”, “BANCOESTADO
ASISTENCIA DOCUMENTARIA”, “BANCOESTADO LEGAL EXPRESO”,
“CLIENTE PREFERENCIAL BANCOESTADO”, “PESOS PREMIOS
BANCOESTADO”, “TARJETA SEGURA BANCOESTADO”, “SEGURO TARJETA
SEGURA BANCOESTADO”, “SI TE LO DICE BANCOESTADO TE CONVIENE DE
VERDAD”, “BANCOESTADO TE CONVIENE DE VERDAD”, “BANCOESTADO
CAMBIANDO PARA TI”, “FONDO SOLIDEZ BANCOESTADO”, “AHORRO
PLATINO DE BANCOESTADO”, “CREDITAZO MARZO BANCOESTADO”,
“CREDITAZO DIECIOCHERO DE BANCOESTADO”, “AHORRO NINOS DE
BANCOESTADO”, “TARJETAZO DE BANCOESTADO”, “$PREMIOS
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BANCOESTADO”, “FONDO MUTUO CORPORATIVO BANCOESTADO”,
“FONDO MUTUO SOLVENTE BANCOESTADO”, “FONDO MUTUO
CONVENIENCIA BANCOESTADO”, “FONDO MUTUO PROTECCION
BANCOESTADO”, “FONDO MUTUO COMPROMISO BANCOESTADO”, “PYME
EXPRESS DE BANCOESTADO”, “PYME OK DE BANCOESTADO”, “AHORRO
NINO$ DE BANCOESTADO”, “BANCA 4X4 DE BANCOESTADO”, “BANCA
TODO TERRENO DE BANCOESTADO”, “CUENTA C.l. BANCOESTADO”,
“CUENTA RUT TRANSANTIAGO DE BANCOESTADO”, “BANCOESTADO,
CAJA VECINA”, “BANCOESTADO, BANCO VECINO”, “CUENTA RUN
BANCOESTADO”, “CUENTA RUT BANCOESTADO”, “NUEVA BANCA 4X4
PEQUENAS EMPRESAS, BANCOESTADO”, “BANCOESTADO BANCA
EMPRENDEDORES”, “BANCOESTADO ATREVETE”, “BANCOESTADO
ATREVERSE”, “CUENTA VIRTUAL BANCOESTADO”, “PAZ Y AMOR,
CREDITAZO, BANCOESTADO”, “CUENTA ACTIVA DE BANCOESTADO”,
“PRODUCTAZO DE BANCOESTADO”, “BANCOESTADO PROBANC”,
“BANCOESTADO, CREDITAZO 2007 EMPIEZA EL ANO CON GANAS”,
“BANCOESTADO NUESTRO BANCO”, “BANCOESTADO EL BANCO QUE
CREE EN EL PODER DEL AHORRO”, “BANCOESTADO, NUESTRO BANCO”,
“BANCOESTADO PROGRESO PARA TODOS”, “BANCOESTADO, EL BANCO
DE TODOS LOS CHILENOS”, “BANCOESTADO, UN BANCO ES UN BANCO,
PERO LA SEGURIDAD HACE LA DIFERENCIA”, “LIBRETA SELLO DORADO
DE BANCOESTADO”, “BANCOESTADO, LIBRETA DE AHORRO
EDUCACIONAL — CONDICIONAL”, “CINE, BANCOESTADO”, “BANCOESTADO
AFP” y “AFP BANCOESTADO”, entre otras;

Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los ccTLD
.CL bancoestado.cl, bancooestado.cl, banco-estado.cl, bancoestado.cl,
bcoestado.cl, bancodelestado.cl, banco-del-estado.cl, banco-estado-de-
chile.cl, banestado.cl, bancoestado-creditos.cl, bancoestado-
centrodecontacto.cl, bancoestado-ahorro.cl,
bancoestadobancadechilenosenelextranjero.cl, bancoestado-
comercioexterior.cl, bancoestado-inversiones.cl, bancoestado-
bancaparalamujer.cl,  bancoestado-chilenosenelexterior.cl, = bancoestado-
jovenes.cl, bancoestado-personas.cl, bancoestado-creditohipotecario.cl,
bancoestado-mujer.cl, bancoestado-terceraedad.cl, bancoestadoafp.cl,
bancoestadodechile.cl, bancoestadoahorrojoven.cl,
bancoestadomicroempresas.cl, bancoestadonavidad.cl,
bancoestadoprobanc.cl, bancoestadovirtual.cl, bienestarbancoestado.cl,
chilepagobancoestado.cl, chilepagosbancoestado.cl y
creditazobancodelestado.cl, entre otros;

Que a través de la restante documentacion acomparada por el Segundo Solicitante,
éste ha acreditado fehacientemente que la marca “BANCOESTADO” de su
propiedad es real y efectivamente usada en el mercado chileno en relacién a
productos y servicios de diversas clases;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Que en todo caso, es indudable que la calidad de famosa de la marca
“BANCOESTADO” en el mercado nacional es un hecho notorio, entendiéndose por
ellos, conforme a la definicion de Piero Calamandrei, como “aquellos hechos el
conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un
determinado circulo social en el tiempo en que se produce la decision’;

Que es precisamente BANCO DEL ESTADO DE CHILE quien le ha conferido a la
marca “BANCOESTADO” fama, notoriedad y prestigio en nuestro pais;

Que los dominios ejecutivosbancoestado.cl e incentivosbancoestado.cl en
conflicto hacen clara alusion a la marca comercial “BANCOESTADO” de propiedad
de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, al incluir en forma integra dicha marca
comercial. En efecto, el Primer Solicitante se ha limitado a a agregar las palabras
genéricas “EJECUTIVOS” e “INCENTIVOS” en cada dominio, lo que en ningun caso
logra diferenciarlos adecuadamente del signo “BANCOESTADO”, en especial
teniendo presente que la expresion “EJECUTIVOS” claramente se encuentra
relacionada con las actividades propias de un banco, puesto que los ejecutivos de
un banco son quienes se relacionan dia a dia con los clientes. A su vez, la expresion
“INCENTIVOS” es una palabra genérica que también se asocia con las actividades
que realiza un banco, al corresponder a ciertos beneficios y ofertas que otorga el
banco a sus clientes, de tal forma que a juicio del suscrito, es altamente probable
que de otorgarse los dominios en conflicto al Primer Solicitante, los usuarios de
Internet y los consumidores en general se verian inducidos a error o confusion, al
necesariamente creer que estos dominios son de propiedad del BANCO DEL
ESTADO DE CHILE;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas, como en estos casos, el nombre de dominio debe ser otorgado a
aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que en todo caso, el Primer Solicitante, ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A., no ha
hecho valer derechos o intereses legitimos sobre el dominio en disputa, ni menos
aun ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado
presentacion alguna en este juicio;

Que por el mero hecho de que ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A. haya solicitado
primero ejecutivosbancoestado.cl e incentivosbancoestado.cl no es suficiente
ya que, a lo menos, éste debid haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral
y, al no hacer presentacion alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante
tenga derecho o legitimo interés sobre los nombres de dominio en conflicto;

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por BANCO DEL ESTADO
DE CHILE, asi como la falta de ellos por parte de ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A.,
es que este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo Solicitante le asiste
un mejor derecho a los dominios solicitados.
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SE RESUELVE:

Asignense los nombres de dominio ejecutivosbancoestado.cl e
incentivosbancoestado.cl al Segundo Solicitante, BANCO DEL ESTADO DE CHILE,
RUT N¢ 97.030.000-7.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Yuli Alvial Aqueveque y a dona Alicia Medel Acufa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 22 de noviembre de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial AQueveque Alicia Medel Acuna
RUT 9.165.677-9 RUT 5.994.801-6
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