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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
inviertechile.cl

Santiago, miércoles veintinueve de agosto de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha 17 de septiembre de 2006, “Sociedad Invierte Chile Limitada”, sociedad
de su giro, domiciliado en calle Santofa 1972, Villa Barcelona, Chillan, solicité la
inscripcion del nombre de dominio “inviertechile.cl”.

Posteriormente, con fecha 29 de Septiembre de 2006, la sociedad Banco de Chile,
sociedad de su giro, domiciliada en Ahumada 251, Santiago, representada por el Estudio
Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello N° 2711, Of. 1701, Las Condes,
Santiago, solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “inviertechile.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentaciéon para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N2 7010 de 2 de enero de 2007 se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre la inscripcion del
referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las partes a
una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del
procedimiento sefalada, ambas partes, llamadas a avenimiento, éste no se produjo,
segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N? 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 67 so6lo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva
se le asigne el nombre de dominio en disputa.
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A fs. 75 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 76 sélo el segundo solicitante evacud dicho tramite.

A fs. 73, se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se
reclama sobre el nombre de dominio “inviertechile.cl”.

A fojas 106, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 17 de septiembre de 2006, la “Sociedad Invierte Chile
Limitada”, solicitdé la inscripcion del nombre de dominio “inviertechile.cl”. Que

posteriormente, con fecha 29 de Septiembre de 2006, la sociedad Banco de Chile,
representada por el Estudio Sargent & Krahn, solicitd igualmente la inscripcion del mismo
nombre de dominio “inviertechile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido
en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del
procedimiento sefialada, ambas partes, llamadas a avenimiento, éste no se produjo,
segun consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusién, sélo el
segundo solicitante hizo valer sus derechos y al efecto expres6 que el Banco de Chile fue
fundado en el afo 1893 y que desde ese ano, 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 seria un banco comercial que proporciona una
completa gama de productos y servicios financieros a una amplia base de clientes, entre
los que figuran grandes corporaciones, pequenas y medianas empresas y mercado de
personas, a través de una red nacional de 237 sucursales, y que tiene también sucursales
en el extranjero y oficinas de representacion.

Agrega, que por lo anterior, las marcas que protegen sus servicios, gozan de fama y
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notoriedad en Chile y que como tal es titular de numerosas marcas, como parte de la
estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y que entre otros contaria con los
siguientes registros marcarios relacionados: registro 617.112 “Inversiones Banchile S.A.”,
clases 35 y 38; 501.756 “Banchile Seguros”, clase 36; registro 501.758 “Banchile
Factoring”, clase 36; registro 501.753 “Banchile Securitizadora de Valores”, clase 36;
registros 626.205, 626.206, 626.207 “Bancochile”, clases 38, 36 y 35 respectivamente;
registro 777.458 “Banco Credichile”, clase 36; registros 619.267, 615.439, 654.380 “Banco
de Chile”, clases 36, 16, 35 respectivamente.

Expresa, que los registros sefalados, entre otros que cita, serian una muestra de su
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que sus marcas se
estructurarian sobre la expresién “Chile”.

Afirma también, que es titular de los siguientes nombres de dominio:
inversionesbanchile.cl, bankchile.cl, bancochile.cl, chilebanco.cl. Que estos nombres de
dominio, serian una muestra mas de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, toda vez que se estructurarian sobre la expresion “Chile” que la identificaria. Que
a continuacién senala existiria una semejanza entre el nombre de dominio en disputa
“inviertechile.cl” y su dominio “inversionesbanchile.cl”. Agrega que éste nombre de
dominio pertenece a Banchile Corredores de Bolsa S.A., entidad que estaria relacionada
al ser una filial del Banco de Chile.

Que a continuacion hace una descripcion de los nombres de dominio, su importancia.

Que existiria una vinculacion entre el nombre de dominio solicitado y “Banco de Chile”, al
estar formadas muchas de sus marcas con la palabra “Chile” y por tanto de otorgarse el
nombre pedido al primer solicitante, seria evidente la posibilidad de confusion. Ademas,
agrega que la expresién “invierte”, seria de uso comun en la actividad bancaria que
desarrolla, por lo que cualquier usuario pensaria que el dominio en disputa, corresponde a
un sitio de su propiedad.

Por ultimo cita los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, de las normas sobre revocacion de nombres de dominio, del Convenio de Paris.
También expresa el segundo solicitante, dentro del periodo de discusion, que solo él ha
defendido sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa. Que el principio de la
prioridad del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, no es absoluto y
que la doctrina como la jurisprudencia, lo utilizarian como “Gltima ratio”, aplicandolo sélo
cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho y cita al efecto normas
del “Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio”. Agrega que atendido el silencio
del primer solicitante durante el periodo de discusidn, esta actitud deberia ser considerada

como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa, citando al efecto
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jurisprudencia.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho
para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompafnoé a los autos y sin
objecion de contrario: 1) Copia de la escritura de constitucion de “Sociedad Invierte Chile
Limitada” de fecha 27 de Junio de 2006, con timbre de que fue inscrita en el Registro de
Comercio del mismo afo; 2) Copia de la inscripcién en el Conservador de Comercio de
Chillan de la escritura de constitucion de “Sociedad Invierte Chile Limitada”, de fecha 13
de julio de 2006; 3) Copia de Formulario del Sll de Solicitud de RUT y de Iniciacion de
Actividades, de fecha 31 de julio de 2006; 4) Copia de pagina del Diario Oficial en donde
consta la publicacién del extracto de la escritura de constitucion de la sociedad “Sociedad
Invierte Chile Limitada”; 5) Copias de Formulario N 29 de declaracién mensual y pago
simultaneo de impuestos, de los meses de septiembre de 2006 a enero de 2007 y 6)
Copia de factura emitida por la Universidad de Chile, Nic Chile a nombre de la sociedad
primer solicitante de autos, por el pago de la solicitud de los nombres de dominio
“chileinvierte.cl” e “inviertechile.cl”

CUARTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompano a los autos y sin
objecion de contrario: 1) Copia entre otros, de los registros marcarios N° 617.112 de la
marca “Inversiones Banchile S.A.”, clases 35 y 38; 501.756 “Banchile Seguros”, clase 36;
registro 501.758 “Banchile Factoring”, clase 36; registro 501.753 “Banchile Securitizadora
de Valores”, clase 36; registros 626.205, 626.206, 626.207 “Bancochile”, clases 38, 36 y
35 respectivamente; registro 777.458 “Banco Credichile”, clase 36; registros 619.267,
615.439, 654.380 “Banco de Chile”, clases 36, 16, 35 respectivamente y 2) Copias de la
pagina web de Nic Chile de nombres de dominio en Internet: inversionesbanchile.cl,
bankchile.cl, bancochile.cl, chilebanco.cl.

QUINTO: Que segun consta en autos el primer solicitante es la sociedad Invierte Chile
Limitada, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio “inviertechile” y le
corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre
él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante sélo alegd tener un mejor derecho y para
acreditarlo, acompané a los autos copias impresas del sitio www.dpi.cl caratulas de los
registros de las marcas “Banchile S.A.”, “Banchile Seguros”, “Banchile Factoring”,
“Banchile Securitizadora de Valores”, “Bancochile”, “Banco Credichile”, y “Banco de
Chile”, entre otras, a su nombre, para distinguir entre otros productos de las clases 16 y
servicios de las clases 35, 36 y 38 y también Copias de la pagina web de Nic Chile de los
nombres de dominio en Internet: inversionesbanchile.cl, bankchile.cl, bancochile.cl,
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chilebanco.cl.

SEPTIMO: Que el primer solicitante acredité que es una sociedad cuya razén social es
“Sociedad Invierte Chile Limitada” y su nombre de fantasia es “Invierte Chile Ltda.” y cuya
escritura de constitucion es de fecha 27 de junio del afio 2006 y que se inscribié en el
Conservador con fecha 13 de julio del afo 2006, por lo que existe por parte del primer
solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “inviertechile.cl”.
OCTAVO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de
dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados y que igualmente, de las distintas otras marcas y nombres
de dominios inscritos a su nombre, se colige que esos son los “nombres” en general, que
le interesan e identifican sus servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario
habria registrado en su oportunidad a su nombre “inviertechile”, el cual a su vez es un
genérico.

Que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre denominaciones que
contienen la palabra “Chile”, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que
contengan dicha palabra.

NOVENO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre
propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocacion de nombres de
dominio.

DECIMO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala
fe del primer solicitante.

DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “inviertechile.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el
segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan
un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del
primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y siguientes del
Cadigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:
l.- Que se asigna el nombre de dominio “inviertechile.cl” al primer solicitante esto es a la
empresa Sociedad Invierte Chile Limitada.
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Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la sociedad Banco de Chile.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacion
de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucion por correo electronico
para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de las piezas mas importantes de este expediente en poder de este
Tribunal Arbitral. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 5 —2007.



