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En Santiago, a 06 de Septiembre de 2007

Que don RENE MANUEL VALENZUELA GARCIA, siendo a la vez contacto
administrativo, domiciliado en Santa Teresa de Los Andes 2689, La Florida, Santiago,
solicito con fecha 27 de Octubre de 2006, el nombre del dominio “elbanco.cl” y los sefiores
BANCO DE CHILE, representados por Sargent & Krahn, cuyo contacto administrativo es
dofia Sandra Seguel, ambos domiciliados en Andrés Bello 2711, Oficina 1701, Las Condes,
Santiago, solicitaron también, con fecha 17 de Noviembre de 2006, el nombre del dominio
“elbanco.cl”.

Que mediante Oficio OF 07173, de NIC Chile, de fecha 24 de Enero 2007, se designd a la
suscrita como Arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre del dominio
“elbanco.cl”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeiiarlo fielmente, se cit6 a las
partes, mediante resolucioén de fecha 30 de Enero de 2007, a una audiencia de conciliacién o
de fijacion de procedimiento a celebrarse el dia 02 de Marzo de 2007, a las 12.30 horas, en
el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, Oficina 1108, piso
11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificindose dicha resolucién por carta
certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 02 de Marzo de 2007, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia con la
asistencia de don Oscar Molina Diaz, en representacion del segundo solicitante, BANCO DE
CHILE y en rebeldia del primer solicitante don René Manuel Valenzuela Garcia;

Que en la misma fecha dofia Maria Luisa Valdés Steeves en representacion del BANCO DE
CHILE, comparece por escrito y, que en lo Principal asume patrocinio y poder; al Primer
Otrosi: delega poder en el egresado de derecho don Eduardo Lobos Vajovic y en el
estudiante de derecho Oscar Molina Diaz; al Segundo Otrosi: acompafia documentos y al
Tercer Otrosi: pide se tenga presente nuevas direcciones electronicas, a todo lo cual este
Tribunal proveyd, a lo Principal, al Primer Otrosi y al Tercer Otrosi: téngase presente; y al
Segundo Otrosi: por acompafiado los siguientes documentos con citacion: 1) Mandato
especial otorgado por Banco De Chile a Sargent & Krahn segiin Repertorio 638 de fecha 13
de Diciembre de 1991, ante Notario René Benavente Cash; 2) Copia del poder conferido,
entre otros, a la abogado Maria Luisa Valdés Steeves, por Sargent & Krahn segun Repertorio
N°493-00 de fecha 14 de enero de 2000, ante Notario Publico Ivan Torrealba Acevedo y, 3)
Fotocopia simple de Patente Profesional al dia, emitida por la I. Municipalidad. de Vitacura,
correspondiente a la abogado Maria Luisa Valdés Steeves;

Que al no haberse producido conciliacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo 8, Inciso
4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacion y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijé el
procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levanto
Acta, ddndose por notificada personalmente la parte asistente y notificindose via e-mail a la
parte inasistente;

Que con fecha 22 de Marzo de 2007, don Matias Somarriva Labra, en representacion de
Banco De Chile, comparece por escrito, y en lo principal deduce demanda arbitral por
asignacién de nombre de dominio en favor de su representada, basando su peticion en los

1

§



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: elbanco.cl
Rol No. 060-2007
OF NIC: OF. 07173

siguientes argumentos: Que el Banco de Chile fue fundado en 1893, y desde ese afio ha
liderado el mercado financiero chileno como uno de los bancos mas grandes y exitosos en
términos de retorno de activos y rentabilidad de sus accionistas; Que es la segunda
institucion financiera mas grande del pais y que sus acciones se encuentran listadas a nivel
local y en los principales mercados bursatiles del mundo; Que es un banco comercial que
proporciona una completa gama de productos y servicios financieros a grandes
corporaciones, pequefias y medianas empresas y mercado de personas, a través de una red
nacional de 237 sucursales, 807 cajeros automaticos y otros canales de distribucion
electronicos; Que sus operaciones se organizan en torno a seis principales divisiones
comerciales: operaciones de grandes corporaciones, de pequefias y medianas empresas,
mercado de personas, mercado de consumo, actividades bancarias internacionales y
operaciones del mercado de valores y que sus empresas filiales completan la gama de
servicios financieros con operaciones de securitizacion, de corretaje de valores, de inversion
y fondos mutuos, de seguros, asesoria financiera y factoring, entre otras; Que cuenta con
mas de 20 afios de presencia operativa en los Estados Unidos de América a través de su
sucursal en Nueva York, una sucursal en Miami, y una estructura de oficinas de
representacion en Buenos Aires, Ciudad de México, Hong Kong y Sao Paulo,
proporcionando asi servicios y productos internacionales en condiciones competitivas y
adecuadas a las necesidades de sus clientes. Que de todo lo anterior, su representada es
identificada y reconocida como una de las instituciones financieras y crediticias mas
importantes y prestigiosas de nuestro pais, y es por ello que las marcas que protegen sus
servicios gozan de fama y notoriedad en Chile; Que como parte de su estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado, es titular de numerosas marcas, las cuales se encuentran
registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, y son las siguientes: Registro
N°626.205, BANCOCHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 38; Registro
N°626.206, BANCOCHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro
N°626.207, BANCOCHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro
N°777.458, BANCO CREDICHILE, mixta, para distinguir servicios en clase 36; Registro
N°619.267, BANCO DE CHILE, mixta, para distinguir servicios en clase 36; Registro
N°15.439, BANCO DE CHILE, mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro
N°610.401, BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36;
Registro N°654.380, BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase
35; Registro N°654.381, BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35; Registro N°777.455, BANCO CREDICHILE, mixta, para distinguir productos en
clase 9; Registro N°777.456, BANCO CREDICHILE, mixta, para distinguir productos en
clase 16; Registro N°777.457, BANCO CREDICHILE, mixta, para distinguir servicios en
clase 35; Registro N°480.940, BANCO DE CHILE - FONOAGIL, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35; Registro N°482.407, BANCO DE CHILE -
FONOSERVICIO, denominativa, para distinguir servicios en clase 38; Registro N°482.408,
BANCO DE CHILE - FONOSERVICIO, denominativa, para distinguir servicios en clase
36; Registro N°480.941, BANCO DE CHILE - FONOSERVICIO, denominativa, para
distinguir servicios en clase 3; Registro N°482.406, BANCO DE CHILE - INFOCLIENTE,
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denominativa, para distinguir servicios en clase 38; Registro N°480.942, BANCO DE
CHILE - INFOCLIENTE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro
N°509.406, BANCO DE CHILE - INFOCLIENTE, denominativa, para distinguir servicios
en clase 36; Registro N°745.146, BANCO DE CHILE CORPORACION, mixta, para
distinguir productos en clase 16; Registro N°694.800, BANCO DE CHILE DA CREDITO A
CHILE, frase de propaganda para distinguir servicios en clase 36; Registro N°523.779,
BANCO DE CHILE, EL MEJOR BANCO DE CHILE, frase de propaganda para distinguir
servicios en clase 36; Registro N°524.026, BANCO DE CHILE, EL MEJOR BANCO DE
CHILE, frase de propaganda para distinguir servicios en clase 35; Registro N°681.794,
BANCO DE CHILE: ES TODO LO QUE USTED NECESITA, frase de propaganda para
distinguir servicios en clase 38; Registro N°681.795, BANCO DE CHILE: ES TODO LO
QUE USTED NECESITA, frase de propaganda para distinguir productos en clase 16;
Registro N°681.796 Y ASI SERA SIEMPRE, BANCO DE CHILE, EL BANCO DE
CHILE, frase de propaganda para distinguir servicios en clase 38; Registro N°681.797 Y
ASI SERA SIEMPRE, BANCO DE CHILE, EL BANCO DE CHILE, frase de propaganda
para distinguir productos en clase 16; Registro N°600.612 BIENVENIDOS AL ANO 2000
CON EL BANCO DE CHILE, frase de propaganda para distinguir servicios en clase 36;
Registro N°598.654 BIENVENIDOS AL ANO 2000 CON EL BANCO DE CHILE, frase de
propaganda para distinguir servicios en clase 35; Registro N°598.655 BIENVENIDOS AL
ANO 2000, EN EL BANCO DE CHILE, frase de propaganda para distinguir servicios en
clase 36; Registro N°600.612 BIENVENIDOS AL ANO 2000 CON EL BANCO DE
CHILE, lema, para distinguir servicios en clase 36; Registro N°598.654 BIENVENIDOS

AL ANO 2000 CON EL BANCO DE CHILE, lema, para distinguir servicios en clase 35;
Registro N°598.655 BIENVENIDOS AL ANO 2000, EN EL BANCO DE CHILE, frase de
propaganda para distinguir servicios en clase 36; Registro N°598.656 BIENVENIDOS AL
ANO 2000, EN EL BANCO DE CHILE, frase de propaganda para distinguir servicios en
clase 35; Registro N°681.798 UN BANCO QUE FORMA PARTE DE NUESTRA VIDA Y
DE NUESTRA HISTORIA. BANCO DE CHILE, EL. BANCO DE CHILE, frase de
propaganda para distinguir servicios en clase 38; Registro N°681.799 UN BANCO QUE
FORMA PARTE DE NUESTRA VIDA Y DE NUESTRA HISTORIA. BANCO DE
CHILE, EL BANCO DE CHILE, frase de propaganda para distinguir productos en clase 16;
Registro N°524.026 BANCO DE CHILE, EL MEJOR BANCO DE CHILE, frase de
propaganda para distinguir servicios en clase 35; Registro N°750.195 6 CUOTAS
TOTAL DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35 y 36;
Registro N°750.194 6 CUOTAS TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35 y 36; Registro N°740.803 AHORRO TOTAL DEL
BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35 y 36; Registro
N°740.804 AHORRO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir
servicios en clase 35 y 36; Registro N°570.718 AHORRO TOTAL DEL BANCO DE
CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro N°547.497BANCA
PREMIUM DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36;
Registro N°588.683 BANCA PRIVADA DEL BANCO DE CHILE, denominativa, pasa
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distinguir servicios en clase 36C; Registro N°588.684 BANCA PRIVADA DEL BANCO
DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro N°554.114
BANCUENTA ORO DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en
clase 36; Registro N°504.519, BANCUENTA ORO DEL BANCO DE CHILE,
denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro N°504.521 BANCUENTA
PAGOS DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35;
Registro N°504.522 BANCUENTA PAGOS DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para
distinguir servicios en clase 36; Registro N°554.113 BANCUENTA PLATA DEL
BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro
N°504.520 BANCUENTA PLATA DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35; Registro N°506.115 BANORO DEL BANCO DE CHILE,
denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro N°506.116 BANORO DEL
BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro
N°506.117 BANPAGOS DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios
en clase 35; Registro N°506.118 BANPAGOS DEL BANCO DE CHILE, denominativa,
para distinguir servicios en clase 36; Registro N°593.935 BANPLATA DEL BANCO DE
CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro N°591.645
BANPLATA DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36;
Registro N°565.011 BANQUERO PERSONAL DEL BANCO DE CHILE, denominativa,
para distinguir servicios en clase 36; Registro N°508.231  BONORAPIDO DEL BANCO
DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro N°508.232
BONORAPIDO DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase
36; Registro N°740.681 CALIDAD TOTAL DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35C y 36; Registro N°745.178 CALIDAD TOTAL DEL
BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35 y 36; Registro
N°643.049 CARTOLA CUENTA CON TODO DEL BANCO DE CHILE, frase de
propaganda para distinguir servicios en clase 36; Registro N°595.623 CHEQUE ACTIVO
DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 38; Registro
N°595.624 CHEQUE ACTIVO DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir
servicios en clase 36; Registro N°594.865 CHEQUE ELECTRONICO DEL BANCO DE
CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 38; Registro N°594.866 CHEQUE
ELECTRONICO DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase
36; Registro N°594.863 CHEQUERA ELECTRONICA DEL BANCO DE CHILE,
denominativa, para distinguir servicios en clase 38; Registro N°594.864 CHEQUERA
ELECTRONICA DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase
36; Registro N°506.048 CHILEORO DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35; Registro N°506.049 CHILEORO DEL BANCO DE CHILE,
denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro N°506.052 CHILEPAGOS
DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro
N°506.053 CHILEPAGOS DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir
servicios en clase 36; Registro N°506.050 CHILEPLATA DEL BANCO DE CHILE,
denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro N°506.051 CHILEPLATA *
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DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro
N°506.046 CHILERED DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios
en clase 35; Registro N°506.047 CHILERED DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para
distinguir servicios en clase 36; Registro N°510.716 CHILERED ISAPRES DEL BANCO
DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro N°713.417
COMPRA FACIL DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35; Registro N°713.418 COMPRA FACIL DEL BANCO DE CHILE, denominativa,
para distinguir servicios en clase 36; Registro N°660.489 COMPRASEGURA DEL BANCO
DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Registro N°660.490
COMPRASEGURA DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en
clase 38; Registro N°660.491 COMPRASEGURA DEL BANCO DE CHILE, denominativa,
para distinguir servicios en clase 36; Registro N°498.523 CREDITO HIPERHIPOTECARIO
DEL BANCO DE CHILE, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Registro
N°550.134 CREDITO HIPOTECARIO PLUS DELL BANCO DE CHILE, denominativa,
para distinguir servicios en clase 36; Que los registros marcarios mencionados son una
muestra del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda
vez que las marcas de su mandante se estructuran sobre la expresion “BANCO”; Que a su
representada también se le reconocen nombres de dominios asignados a su nombre, tales
como: BANCOCHILE.CL; CHILEBANCO.CL; BANCOIGUALDAD.CL;
BANCOONLINE.CL; BANCOSOLVENTA.CL y que también son muestra del mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran sobre la
expresion “BANCO” que identifican a su representada; Destaca, esta parte, la semejanza
existente entre el nombre de dominio de su mandante BANCOCHILE.CL vy el solicitado en
autos, ELBANCO.CL, y que de su comparacion, el nombre de dominio de su representada
comprende integramente a la expresion que la contraparte ha solicitado como nombre de
dominio “ELBANCO”; Que la simple adicion del articulo “EL” en ningiin caso puede ser
considerando un factor de diferenciacion, ya que cualquier usuario pensara logica y
racionalmente que el nombre de dominio en disputa corresponde a su mandante; Agrega que
el explosivo desarrollo y masificacién de la red de interconexion mundial de computadores
Internet, ha dado lugar en los ultimos afios a una serie de conflictos de caracter juridico,
entre ellos, con relacion a los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha
red, que palabras muy sencillas consisten en una “direccidon electrénica” o bien una
“denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica
dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio
de comunicacion ofrece, tales como paginas web, correo electrénico, conversaciones
instantaneas, etc.; Que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder
identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por
ejemplo, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes Paris, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo contrario, el concepto de la red
mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, y
caotico; reitera, que su mandante es una de las entidades financieras mas reconocidas del
pais y, ademas, el banco mas grande formado por capitales chilenos, a lo largo de sus més de
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100 afios de historia, y que ha estado presente en los principales hitos del desarrollo del pais
y su nombre entre el publico chileno ha llegado a ser sinénimo de EL BANCO. Sin duda,
dado el prestigio, la fama e historia d¢ BANCO DE CHILE este se ha constituido en “EL
BANCO” nacional por antonomasia; Por tanto, los usuarios de Internet, pensaran que se
trata de un sitio que contiene informacion acerca de los servicios de su mandante u otra
compaiiia relacionada, por lo cual de otorgarse el nombre de dominio de autos al
demandado, pues es evidente la posibilidad de confusién entre el dominio solicitado y las
marcas famosas y notorias de EL BANCO DE CHILE S.A.; Por ultimo, esta parte destaca
que el demandado no presenta vinculacion alguna con el nombre de dominio en disputa, que
se trata de una persona natural, y agrega que segtin lo dispuesto en la Ley General de Bancos
se encuentra impedida para constituir este tipo de instituciones financieras; Fundamenta sus
pretensiones en ciertos criterios aplicables en la asignacion de nombres de dominio, tales
como: A) La titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio
y que en el derecho comparado, y por cierto en los dltimos afios también por la uniforme
jurisprudencia en nuestro pafs, se ha efectuado una inmediata y légica relacion entre los
nombres de dominio y las marcas comerciales; Que los nombres de dominio comparten un
sinniimero de aspectos, caracteristicas y propositos con las marcas comerciales que permiten
sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcién técnica que cumplen, tienen un
rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se
ofrecen via Internet; Por ello, la resolucion de los conflictos por asignacién de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad de registros marcarios para
el signo pedido como nombre de dominio; Que en definitiva, el proposito de los nombres de
dominio es la identificacién adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los
productos y servicios que se transan en €l mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el
objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distincién por
medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real;
Que en este contexto, cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del afio 2000, entré en
vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers “ICANN”). Y que dicha politica, en especial su titulo
preliminar, reconocen como aspecto fundamental para la resoluciéon de dichos conflictos, la
titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion; Agrega, que ICANN es, a nivel
mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunién
de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones
profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.; Que el Informe Final de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel
OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected
UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de
dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos
o intereses legitimos sobre €1, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe; Que dichos
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criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, que
reconocen la relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, pues es un
hecho universalmente aceptado; B) El criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial
Legitimo, que como principio se refiere a que tendra un mejor derecho sobre un nombre de
dominio indicativo de algin producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca
dichos productos y servicios; Reitera, que como el primer solicitante corresponde a una
persona natural, y atendido lo dispuesto por la ley, éste se encuentra impedido de prestar
aquellos servicios que regularmente prestan los bancos y menos constituir una institucién de
este tipo; C) En cuanto al criterio de la identidad, corresponderd asignar el nombre de
dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, y la marca “BANCOCHILE” es
practicamente idéntica a la expresion que compone el nombre de dominio en disputa, y a
través de dicho signo, su representada presta precisamente servicios bancarios, al contrario
de lo que sucede con el primer solicitante, y este criterio ha sido recogido en fallo dictado el
21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, el cual establece que: “El
criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien
tenga una mas estrecha relacion con el mismo..”; Cita Convenio de Paris, que tiene plena
vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley, y los articulo 6 bis y 10 bis, que implican
que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “BANCOCHILE”, han de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unidn, toda vez que de su explotacion no
autorizada se deriva, por un lado la dilucion del poder distintivo intrinseco de dichas marcas
y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y
servicios que no han contribuido a la creaciéon de dicha notoriedad, con los consecuentes
perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria; Que por lo demas, de
otorgarse €l nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico asociaria dicho nombre
a su representada, o deduciria logicamente que se trata de un sitio de propiedad de su
mandante, incurriendo en error y confusion ya que dicho tercero en nada se relaciona con la
misma; Que de todo lo anterior, es evidente la confusién que se produciria de otorgarse el
nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada; En
conclusion, esta parte, como segundo solicitante, considera ser titular del mejor derecho para
la obtencion del nombre de dominio en disputa, pues la titularidad de la marca
“BANCOCHILE”, la efectiva utilizacion de ellas para identificar sus servicios, la evidente
posibilidad de confusidén que deriva de la eventual asignacion del nombre de dominio en
conflicto al demandado y la titularidad de nombres de dominio que se estructuran sobre la
expresion “BANCO”, y en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente
presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en
cuanto a su formalizacién y a los plazos de interposicion de las mismas, sélo cabe abocarse a
los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los
que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante
sobre el signo en disputa; Que evidentemente la asignacion del dominio “elbanco.cl”, al
primer solicitante, constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y
consumidor, que no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente; Por tanto,
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solicita resolver asignando el nombre de dominio “elbanco.cl” a su mandante, con expresa
condenacion en costas a la contraparte; En Primer Otrosi, asume patrocinio y poder; al
Segundo Otrosi: acompaifia los siguientes documentos con citacién: 1) Mandato Especial
otorgado por Banco De Chile a Sargent & Krahn segiun Repertorio 638 de fecha 13 de
Diciembre de 1991, ante Notario René Benavente Cash; 2) Patente Profesional al dia,
emitida por la I. M. de Las Condes, correspondiente al abogado Matias Somarriva Labra; 3)
Copia de certificados de registros marcarios bajados el 21 de Marzo 2007 desde www.dpi.cl,
consistentes en las marcas citadas en el numeral 2 del escrito precedente; 4) Copia
digitalizada bajada el 21 de Marzo de 2007 desde pagina web www.nic.cl, correspondiente
al nombre de dominio bancochile.cl, asignado el 06 de Enero de 2006, al Banco de Chile, y
que ademas informa sobre una solicitud en tramite del mismo, con fecha 16 de Marzo 2007,
y otras cuatro copias digitalizadas bajadas el mismo dia desde la misma péagina web,
correspondientes a nombres de dominio asignados el afio 2006 al Banco de Chile, cuales
son: chilebanco.cl, bancoigualdad.cl, bancoonline.cl, bancosolventa.cl; a todo lo cual este
Tribunal, proveyo, a lo principal, téngase por presentados los argumentos en conformidad a
la clausula primera del Acta de Fijacion de Procedimiento, traslado por el término de 5 dias;
Al primer otrosi, téngase presente y al segundo otrosi por acompafiados documentos con
citacion;

Que con fecha 29 de Marzo de 2007, don René Manuel Valenzuela Garcia, comparece por
escrito, solicitando en lo principal se rechace la peticion del segundo solicitante,
fundamentando su peticion en los siguientes argumentos: Que con fecha 27 de octubre de
2006 solicito la inscripcion del dominio “elbanco.cl”, con el proposito de crear un sitio que
proporcionara informacion y asistencia a los usuarios no satisfechos con las propias
entidades bancarias, pues éstas entregan informacion de marketing muy atractivas pero que
en algunos casos sus ofertas no reflejan la realidad; Que asi nace la idea de generar una
pagina Internet que no tenga relacion ni obligacion con ningun banco del sistema financiero
en Chile, entregando informacion objetiva y veraz acerca de lo que los Bancos normalmente
no muestran al cliente o lo hacen bajo la modalidad de “letra chica”; Que esta pagina ofrece
la posibilidad de simular créditos en cada uno de los bancos que cuentan con esa modalidad,
con el objeto que los usuarios puedan comparar entre ellos y elijan con qué banco operar;
Que lo mas destacable de este mecanismo, es ensefiar a los clientes de los distintos bancos
del mercado, a adquirir créditos sin basarse en la tasa de interés ofrecida, sino mas bien, en
el valor cuota que deberan pagar en definitiva; Que resulta perfectamente 16gico que un
particular, no ligado a la actividad bancaria, decida crear un sitio informativo, no
competitivo con las entidades bancarias, y que por el contrario, constituyera una vitrina para
los propios bancos, quienes se verian beneficiados con un link o enlace a sus paginas
corporativas oficiales sin costo alguno para ellas; Que dicho objetivo se cumple al revisar los
contenidos de la pagina www.elbanco.cl cuyos contenidos iniciales ya se encuentran en la
web bajo la modalidad de bancovirtual.cl; Que al mismo tiempo, para aumentar la cobertura
de dicho sitio, inscribié los nombres de dominio “bancavirtual.cl” y “thebank.cl”, los cuales,
mediante un sistema denominado “parking” permiten acceder al sitio “bancovirtual.cl”; Que
el segundo solicitante reclama para si el dominio “elbanco.cl” basandose en la titularidad de
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un derecho marcario sobre el signo “Banco de Chile”, pretensiones que el primer solicitante
desvirtua sobre la base de los siguientes antecedentes: Que el nombre de dominio “elbanco”
esta conformado por el articulo determinativo “el” y el sustantivo comun “banco”,
comunmente aplicable a animales o cosas, y que estas dos palabras unidas entre si
conforman igualmente un concepto “comiin” o “genérico” vélido para todos los elementos
que tienen igual naturaleza similar y por ende aplicable, en este caso, a cualquier “banco” y
no necesariamente al Banco de Chile; Que de manera similar, el concepto “banco” denota
una cualidad “superlativa”, es decir, por encima-de todos los demas de su especie, y que
Banco de Chile pretende atribuirse para si, cualidad que no es privativa ni tampoco
excluyente de éste, pues podria ser invocada por cualquier otro banco existente en el
mercado; Que la busqueda en los registros del DPI para el signo “el banco” arrojo un total de
25 péaginas, en las que no aparece inscrita la marca “el banco”, y que dichos conceptos sélo
aparecen formando parte de frases extensas y con expresa proteccion al conjunto y con otros
identificadores, y ademas, por casi la totalidad de los bancos que mantiene en sus néminas la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por lo que el Banco de Chile no
puede atribuirse la calidad de autor o titular del signo en disputa; Que producto de la revision
de los nombres de dominio eliminados de trdmite, consta que el dominio “elbanco.cl”
estuvo asignado al Banco de A. Edwards entre los afios 2000 y 2002, y ademas de ser
dominio publico que el afio 2002 se fusionaron el Banco de A. Edwards con el Banco de
Chile, consta en la centésima nonagésima segunda memoria anual de la contraparte,
quedando el Banco de Chile como sucesora legal y acreedora de todos los activos y pasivos
de la sociedad absorbida, entre los que se cuenta el dominio “elbanco.cl”, por lo que tuvo a
su haber el citado dominio, y en conformidad al Reglamento de NIC Chile, especificamente
el articulo 11, el Banco de Chile incurrié en desistimiento por no pago del nombre de
dominio, y por ende, dejo abierta la posibilidad que cualquier interesado lo inscribiera a su
nombre, por ello, las alegaciones de la contraparte carecen de fundamento, toda vez que dejo
en total abandono del nombre de dominio que alguna vez le pertenecid y, su desidia de §
afios debe castigarse y, que a mayor abundamiento, al realizar la bisqueda en www.google -
uno de los buscadores mas potentes y confiables- del concepto “el banco” exclusivamente en
paginas de Chile, dicho buscador no arroja resultados que hagan referencia a “Banco de
Chile”, lo cual indica que éste no cumple con la letra c) del segundo parrafo del articulo 22
del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL; Por tanto,
solicita se rechace la peticion de la segunda solicitante en mérito de los antecedentes de
hecho y derecho consignados en esta presentacion; En otrosi, acompafia documentos con
citacion, consistentes en copias digitalizadas, bajadas el 29 de Marzo de 2007 desde las
siguientes paginas web: 1) www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL ?q=" correspondiente a solicitudes en
tramite por dominio “elbanco.cl” y bancovirtual.cl, a nombre de René Manuel Valenzuela
Garcia, obtenidas en modalidad de buisqueda “elbanco” y
“bancavirtual&tipo=E&avanzada=1" respectivamente; 2) www.bancovirtual.cl, con
contenido de dicha pagina; 3) Busqueda que arroj6 un total de 25 hojas desde
www.dpi.cl/dpi_web/ConsultasBasicas/resultado_ista_por_marca.asp” que observan el signp
“el banco” en sus marcas; 4) Copia del dominio “elbanco.cl” que estuvo inscrita al 2002 a
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nombre del Banco A. Edwards, obtenida desde www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=elbanco&tipo=E&avanzada=1&suffix=.0ld”; 5) www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?2g="
correspondiente a dominios inscritos denominados “bancavirtual” y “thebank” asignados a
nombre de René Manuel Valenzuela Garcia, copias obtenidas en modalidad de busqueda
“bancavirtual&tipo=E&avanzada=1"y “thebank&tipo=Eavanzada=1" respectivamente; A lo
que este Tribunal provey6: a lo principal, téngase por presentadas las argumentaciones en
conformidad a la clausula primera del Acta de Fijacién de Procedimiento, traslado por el
término de 5 dias; al Otrosi, por acompafiados los siguientes documentos con citacion;

Que con fecha 05 de Abril de 2007, nuevamente comparece por escrito, don René Manuel
Valenzuela Garcia, y en lo principal evacua traslado, pidiendo se rechace de plano la
solicitud de inscripcion de dominio del nombre “elbanco.cl”, por parte del segundo
solicitante, con costas, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho: Que la
contraparte basa su demanda en la titularidad de un sin nimero de registros para la marca
“Banco de Chile” y que en éstas se observa claramente que elemento distintivo entre su
marca y el resto de las marcas de los actores, que componen el sistema financiero, no es
precisamente el signo banco, comiin para todos, sino que el signo “de Chile”, tal como pasa
a detallar: Banco de Chile; Banco Internacional; Scotiabank Sud Americano; Banco de
Crédito e Inversiones; Corpbanca; Banco Bice; HSBC Bank (Chile); Banco Santander-
Chile; ABN AMRO Bank (CHILE); Banco Security; Banco Falabella; Deutsche Bank
(CHILE); Banco Ripley; HNS Banco; Banco Monex; Banco Penta; Banco Paris; Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA); Banco del Desarrollo; Banco do Brasil S.A.;
Citibank N.A.; Banco Itad; JP Morgan Chase Bank, N.A.; Banco de la Naci6n Argentina;
The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. y Banco del Estado de Chile; Que es evidente que
el elemento distintivo entre las diferentes entidades bancarias enumeradas no es
precisamente el concepto “banco” sino el elemento que acompafia al concepto genérico
banco y, que de tal suerte, el Banco de Chile no podria distinguirse de los demas si no fuera
por su signo distintivo “de Chile” o “Chile”; Que existen al menos una veintena de marcas
registradas a nombre de otras empresas que incorporan el concepto “el banco”, de modo que
mal puede la contraria atribuirse dicho concepto como una particularidad exclusiva de su
marca; Que de una rapida revision de las marcas registradas concedidas y en tramite puede
mencionar las siguientes: BANCO DEL DESARROLLO, EL BANCO DE LA JUVENTUD
CHILENA (Reg. N°762210); EL BANCO QUE DICE ... ST (BANCO INTERNACIONAL)
(Reg. N°600837); EL BANCO DEL VINO (Reg. N°607440); BANCO DEL
DESARROLLO, EL BANCO DEL SUR (Reg. N°585483); BANCO DEL DESARROLLO,
EL BANCO DEL BIO-BIO (Reg. N°585484); BANCO DEL DESARROLLO, EL. BANCO
DE ANTOFAGASTA (Reg. N°585479); BANAMOR, EL. BANCO DEL AMOR,
QUILLOTA CHILE (Reg. N°680662); BANCO CONCEPCION, EL. BANCO CREADOR
(Reg. N°662867); EL BANCO DE LOS POBRES DEL HOGAR DE CRISTO (Reg.
N°689663);, BANCO FALABELLA, SOMOS EL BANCO DE FALABELLA (Reg.
N°624641); BANCO DEL ESTADO, EL. BANCO DE TODOS LOS CHILENOS; BANCO
DEL DESARROLLO, EL BANCO CIUDADANO (Reg. N°703832); y que del mismo
modo, utilizando la contraccion “del” (de el) tenemos: SANTIAGO NEGOCIOS DEL
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BANCO SANTIAGO (574606); SANTIAGO UNO DEL BANCO SANTIAGO (574610),
CUENTA TOTAL DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE (Reg. N°596173),
SANTIAGO LIGTH DEL BANCO SANTIAGO (Reg. N°650474); SANTIAGO EXPRESS
LIGHT DEL BANCO SANTIAGO (Reg. N°650473); CHEQUERA ELECTRONICA DEL
BANCO DEL DESARROLLO (Reg. N°661221); FONOCONSULTA DEL BANCO
INTERNACIONAL (Reg. N°624432); Que su contraparte, Banco de Chile, sefiala que esta
parte, al ser una persona natural no ligada al negocio bancario le estaria prohibido solicitar
y/o adjudicarse para si el dominio “elbanco.cl”, por cuanto no esta relacionado con el giro
bancario, pero el Articulo 19, N°12, de la Constitucion Politica reconoce a todas las personas
“la libertad de emitir opinion y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por
cualquier medio”, y que en consecuencia, ni la Ley General de Bancos ni ninguna otra Ley
de la Republica pueden impedir su derecho de informar, y que distinto seria el caso si
pretendiera desarrollar o explotar la actividad economica que por ley esta reservada a los
Bancos e Instituciones Financieras; Que por otra parte, y no menos importante, ostenta la
titularidad de tres dominios relacionados con el tema bancario, (“the bank.cl; bancavirtual.cl
y bancovirtual.cl”), sin que institucion bancaria alguna lo haya impedido, ni siquiera su
actual contraparte, y que tampoco se ha opuesto NIC.CL a la presente solicitud de persona
natural por tratarse de un nombre reservado exclusivamente a las empresas del giro bancario,
como argumenta la contraparte; Que respecto del nombre de dominio “bancovirtual.cl”
acaba de ser asignado en su calidad de primer solicitante, y en contra del mismo demandante
de autos, por aplicacién del articulo 8 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de
NIC.CL. El Banco de Chile como segundo solicitante no compareci6 ni tampoco consigno
los honorarios del Arbitro, por lo que el dominio bancovirtual.cl fue asignado derechamente
al primer solicitante, es decir, al suscrito Ren¢ Manuel Valenzuela Garcia; Que a la luz de
dicho resultado, la pretension de la contraria en el sentido que al suscrito le estaria prohibido
por ley solicitar y/o poseer un dominio relacionado con la actividad bancaria se desvirtaa por
si sola; Que del mismo modo, en relacion al nombre de dominio “thebank.cl”, cabe
preguntarse por qué el Banco de Chile no se opuso, en circunstancias que tiene registradas
muchas marcas que utilizan el signo “bank” y que ademas hizo presente que cuenta con
sucursales en Nueva York, donde el idioma oficial es el inglés, en circunstancias que “the
bank” tiene un significado idéntico en espafiol, a saber, “el banco”; Que a mayor
abundamiento, la contraria -Banco de Chile- sostiene que ... “toda vez que las marcas de mi
mandante se estructuran sobre la expresion “banco”, y de ser asi, como se explica que el
dominio “banco.cl” se encuentre inscrito a nombre del Banco de Crédito e Inversiones, y si
conforme a sus propios asertos el concepto de “banco™ lo representa por antonomasia, cOmo
es que no ha entablado un juicio de revocacion por el dominio banco.cl; Que en este sentido,
el dominio bank.cl, que equivale a banco en espafiol, se encuentra inscrito a nombre de una
persona natural, sin que la Ley de Bancos invocada por la contraparte haya operado para
impedirlo o prohibirlo; Que la contraparte, en sus argumentos, cita nombres de dominio tales
como Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes Paris, que no sirven a los
propésitos toda vez que justamente el segundo elemento (al igual que Banco de Chile) y no
el primero, marcan la diferencia, asi, el elemento distintivo de la marca Farmacias Ahumada

11



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: elbanco.cl
Rol No. 060-2007
OF NIC: OF. 07173

no es precisamente el signo “farmacias” (por cuanto es genérico), sino el signo “Ahumada”,
que la distingue de otras como la “Cruz Verde” o “Salcobrand”, y lo mismo con sus otros
ejemplos, “Universidad de Chile”, o “Universidad Catolica”, donde “Universidad” es
genérico y el signo distintivo es “de Chile” o “Catédlica”, o en el caso de “Almacenes Paris”
respecto de “Almacenes Enrique Guendelman”, donde el signo “Almacenes” es genérico y
los distintivos “Paris” y “Enrique Guendelman”; Que en lo que respecta a la peticion de
costas y en el improbable evento que el nombre de dominio en disputa (elbanco.cl) sea
asignado a la contraria, en desmedro de su solicitud, hace presente que ha tenido motivos
plausibles para litigar, toda vez que se encuentra amparado bajo el principio “first come, first
served”, y que su solicitud se basa en la buena fe y no ha vulnerado derechos validamente
adquiridos por ningun tercero, toda vez que conforme al reglamento, la contraparte incurrié
en abandono de un nombre de dominio que le pertenecié durante los afios 2000 y 2002,
situacion que se encuentra prevista en el Articulo 11 de la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, y asimismo, sus motivos
plausibles para litigar emanan de su titularidad de tres dominios de Internet, todos ellos
relacionados entre si y que dicen relacion con el dominio “elbance.cl”, como son:
“bancovirtual.cl”, “bancavirtual.cl” y “thebank”; Y que de todo lo anterior, y en virtud de
los antecedentes de hecho y de derecho invocados, solicita se rechace de plano la solicitud
de inscripcion de dominio del nombre “elbanco.cl”, por parte del segundo solicitante, con
costas; En otrosi, solicita que se tenga por acompafiado documentos, con citacion,
consistentes en copias digitalizadas bajadas de diversas paginas de Internet, a saber: 1)
Registro N°626.205, clase 38, correspondiente a la marca BANCOCHILE, bajada el 21 de
Marzo 2007 desde www.dpi.cl, perteneciente al Banco de Chile, con nota que indica “Con
proteccion al conjunto”; 2) Registro N°777.456, clase 16, correspondiente a la marca
BANCO CREDICHILE, bajada el 21 de Marzo 2007 desde www.dpi.cl, perteneciente al
Banco de Chile, con nota que indica “... sin proteccion al término banco aisladamente
considerado”; 3) Dominio inscrito “banco.cl” asignado a Banco de Crédito el Inversiones y
no al Banco de Chile, bajado el 30 de Marzo 2007 desde www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=banco”; 4) Dominio inscrito “bank.cl” asignado a Gastén Guillermo Federico Lux
Palma y no al Banco de Chile, bajado el 30 de Marzo 2007 desde www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?Q=bank”; 5) Noémina de Bancos bajadas el 30 de Marzo 2007 desde la pagina web de la
Superintendencia de Bancos ¢ Instituciones Financieras, www.sbif.cl, donde se observa que
todos los “Bancos” listados comparten el signo comun “banco”; 6) Tres registros
correspondientes a frases de propaganda del Banco de Chile, Nos. 766.701, 725.909 y
725.910 bajados el 29 de Marzo 2007 desde la pagina www.dpi.cl, en las cuales se incorpora
el signo “bank™; 7) 25 copias de registros correspondientes a frases de propaganda
registradas a nombre de los bancos: Del Desarrollo, Internacional, Santander, Santiago, Del
Estado, Corpbanca, Santander-Chile, y otras entidades tales como: Cavas Reunidas S.A., I.
Municipalidad de Quillota, Fundacion de Beneficencia Hogar de Cristo, S.A.C.I. Falabella,
bajadas el 29 de Marzo 2007 desde la pagina www.dpi.cl, en todas las cuales se incorpora el
concepto “el banco”; A lo que este Tribunal proveyé: a lo principal, por evacuado el
traslado; al otrosi, por acompaiiados documentos, con citacion; Que con fecha 10 de Abril de
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2007, don Matias Somarriva Labra, en representacion de Banco De Chile, acompafia escrito
que en lo principal evacua traslado, ratificando lo sefialado en escrito de fecha 22 de Abril
2007, respecto al mejor derecho de su representada, sefialando respecto de la presentacion
del primer solicitante que: 1) Su representada cuenta con una serie de registros marcarios y
nombres de dominio que se estructuran sobre la expresion El Banco; Destaca que el mismo
primer solicitante reconoce expresamente que la expresion ELBANCO, sobre la cual se
estructura el nombre de dominio en disputa, es aplicable a instituciones bancarias; Que es un
hecho publico y notorio que el Banco De Chile, se ha constituido como el banco nacional
por antonomasia, y que si se ingresa al buscador Google la expresion “elbanco” arroja como
primeros resultados a su mandante, el Banco de Chile; y que de asignarse el dominio al
primer solicitante, se vulneraria la funcion bésica de todo nombre de dominio, cual es el
poder identificar a cada usuario en Internet, de tal forma que quien se identifique cono El
Banco corresponda efectivamente a una institucion bancaria; 2) El principio del uso
empresarial legitimo que postula que un mejor derecho sobre el nombre de dominio que sea
indicativo de algiin producto o servicio, corresponde a aquella parte que ofrezca o desarrolle
ese tipo de productos o servicios, y que el primer solicitante es persona natural; 3) Que su
representada ha acreditado su mejor derecho e intereses legitimos sobre € nombre de
dominio en disputa, debiendo primar como antecedente fundamental las marcas comerciales
y nombres de dominio de la cual es titular; Que tanto en el derecho comparado como en la
jurisprudencia se ha establecido una relacion inmediata y logica entre los nombres de
domino y las marcas comerciales, y que su representada es titular de registros marcarios
grafica y fonéticamente similares al dominio en disputa; y por ultimo, que la parte contraria
no cuenta con registros marcarios que puedan acreditar alguna vinculacién o derecho; y
como persona natural estd impedida de desarrollar actividades; Y en otrosi solicita que se
tenga por acompafiado el siguiente documento, con citaciéon: Dos copias digitalizadas,
bajadas el 09 de Abril de 2007, desde la pagina web del buscador google:
www.google.cl/search?hl=es&q=elbanco&btnG=B%C3%Basqueda&meta==cr%3Dco...” -
correspondiente a la busqueda “elbanco”, en péaginas de Chile; A lo que este Tribunal
proveyo, a lo principal: téngase por evacuado el traslado; al otrosi: por acompafiado con
citacion;

Que con fecha 01 de Junio de 2007, se recibe la causa a prueba, por el término de 5 dias, y
se fija como punto de prueba el acreditar la existencia y hechos que constituyen el mejor
derecho alegado;

Que con fecha 08 de Junio de 2007, don Matias Somarriva Labra, comparece por escrito, en
representacion del Banco De Chile, acompaiiando los siguientes documentos, con citacion:
Una  impresion a  color, sin  fecha, proveniente de la  pagina
www.Bancochile.cl/webchilel/institucional/default.htm, y otras cuatro, sin fechas ni acuso
de pagina de origen, en las cuales se destaca “Nuestro Banco/Historia”, “Descubre y usa tu
Banco en linea”, “Soluciones para Empresas” y “Destacados”, solicitando ademads, tener
presente para estos efectos y como parte de prueba, los otros documentos ya acompafiados;
A lo que este Tribunal proveyo: téngase por acompafiados, con citacion. Que en igual
fecha, don René Manuel Valenzuela Garcia, presenta escrito que en lo principal rinde
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prueba, acompafiando copias digitalizadas bajadas el 07 de Junio 2007 desde paginas web, a
saber: 1) Desde www.nic.cl/cgi-bin/dom-CI ?q=elbanco&tipo=E&avanzada=1" la solicitud
en tramite a su nombre -René Manuel Valenzuela Garcia-, como primer solicitante del
nombre de dominio “elbanco.cl”; 2) www.elbanco.cl/, pagina que invita a elegir el banco
que ofrece mejor crédito, en base a simulaciones, y con links de los bancos actualmente en
operacion en Chile; 3) www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=bancovirtual&tipo=E&avanzada=1"
correspondiente al dominio “bancovirtual.cl”, www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=bancavirtual&tipo=E&avanzada=1" correspondiente al dominio “bancavirtual.cl” y
www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL ?q=thebank&tipo=E&avanzada=1" correspondiente al dominio
“thebank.cl”, todos asignados a René Manuel Valenzuela Garcia y, argumentando que su
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa radica en su calidad de primer
solicitante, amparado por el principio “first come, first served” y el hecho que el sitio
“elbanco.cl” se encuentra operativo y vigente, y que éste cumple la funcién para la cual fue
concebido , ademas, su calidad de titular por otros nombres de dominio que le han sido
asignados, y relacionados, como son: “bancovirtual.cl”, “bancavirtual.cl” y “thebank.cl” ;
Por tanto, solicita a este Tribunal, tener por rendida la prueba ordenada en autos, con
citacion; En otrosi, solicita se tenga presente que el nombre de dominio “thebank.cl”,
asignado a su nombre, corresponde al término en inglés “the bank” cuya traduccion al
espaiiol es “el banco”, es decir, nombre idéntico al nombre de dominio en disputa; A lo que
este Tribunal, proveyé: téngase por acompafiados documentos, con citacion;

Con fecha 22 de Junio 2007, este Tribunal, atendido el mérito del proceso cita a las partes a
oir sentencia, notificindoseles dicha resolucion via e-mail;

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacién para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente
adquiridos respecto de terceros;

2. Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza,
lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el
arbitro deberd resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

3.~ Que, ademas, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto en caso de mala fe del

primer solicitante; .
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4.-  Que este principio, en opinion de este Tribunal, estd consagrado, implicitamente, en
el articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1 sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia,
el arbitro emitird una resolucién que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, o que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion;

5.-  Que en opinidén de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que estd consagrado también en nuestro ordenamiento juridico,
en otras determinadas materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la
ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como
marcas: h) aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde
consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con
una solicitud posterior;

6.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estidn
constituidas, en general, por casos en que el oponente a una solicitud de marca o el
solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

7.-  Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre
que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas previamente citadas y siempre
y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o
relacién con el dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este
sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

8.- Que, en consecuencia, en opinién de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada; ’
9.-  Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por
ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material
que constituya dicha infraccion;

10.-  Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida
la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza
de la expresion que constituye el dominio en cuestion en estos autos y el interés de las partes
respecto de ella; 10.1 Al respecto, es un hecho cierto que no necesita prueba, que las
expresiones “elbanco”, que constituyen este nombre de dominio, existen con mucha
anterioridad a cualquiera de las solicitudes, ya que corresponden a expresiones existentes en
idioma castellano, las que tienen diversas acepciones en este idioma; 10.2.- Que lo antes
expresado significa que estas expresiones no son creacion intelectual de ninguna de las
partes en conflicto en autos;

11.-  Que lo anterior se corrobora por €l hecho que revisado el registro que mantiene NIC
Chile de asignaciones de dominios aparecen asignados a diferentes personas, tanto naturales
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como juridicas , dominios que incluyen la expresién “banco”, tales son por ejemplo:
adbanco.cl, a nombre de Bernardo Javier Salvi Martinez; banco-progreso.cl, Servicios
Financieros Progresos S.A.; bancoadn.cl, a nombre de Bernardo Huaracan Rivera;
bancoayuda.cl, a nombre de Rubén Marcelo Abarca Warnken, y que lo mismo ocurre con la
expresion “el”;

12.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe
infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada
una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de dominio en cuestién, con la
sola presentacién de su solicitud;

13.-  Que no existiendo infraccién a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto
este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresion
inglesa “first come, first served”, conforme a las normas de prudencia y equidad del
sentenciador;

14.-  Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

15.-  Que en consecuencia, cabe, a continuacion, dilucidar si alguna de las partes en este
conflicto posee un derecho o uso en relacion al nombre de dominio en cuestion;

16.- Que respecto de los derechos del sefior Patricio Andrés Manriquez, consta en autos
que tiene la calidad de primer solicitante puesto que presenté su solicitud en forma previa, y
que ha desarrollado una pagina web con el nombre del dominio en cuestion “elbanco.cl”,
donde presta un servicio de informacion en relacién a la actividad bancaria en Chile, con lo
que demuestra una intencion seria de uso del mismo;

17.- - Que respecto de los derechos del segundo solicitante, la prueba rendida da cuenta que
es titular de numerosas marcas que incluyen la expresion “Banco” para distinguir, entre
otros, diversos servicios de la clase 35, 36 y 38 del Clasificador Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de Marcas, Arreglo de Niza; y que es asignatario de nombres
del dominio que incluyen la misma expresion, la que forma también parte de su razén social;
18.- Que, el conflicto en cuestion en estos autos es por la expresién “elbanco”, respecto
de la que ninguna de las partes ha acreditado alguna relacién o derecho previo a su
respectiva solicitud;

19.-  Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias del sistema de nombres de
dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales;

20.-  Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal que de acuerdo a los principios de
prudencia y equidad y no habiéndose demostrado por ninguna de las partes tener, previo a la
solicitud, una relacion con la expresiéon elbanco.cl, procede la aplicacion del principio
desarrollado en materia de nombres de dominio, en inglés “First come, first served”;

21.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediacioén y
Arbitraje y el articulo 8 inciso 4, SE RESUELVE: asignese el dominio elbanco.cl, al primer
solicitante seior RENE MANUEL VALENZUELA GARCIA.
22.- Cada parte pagara sus costas. *

16



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: elbanco.cl
Rol No. 060-2007
OF NIC: OF. 07173

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucién por las Testigos, dofia Gabriela Segovia V. y dofia
Joyce Slight O. para estos efectos y remitase el expediente a NIC Chile.
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