Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio netcompras.cl
Oficio OF13277

VISTOS:

1.

Que con fecha 30 de julio de 2010, don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO
solicita la inscripcion del nombre de dominio netcompras.cl. Posteriormente,
con fecha 18 de agosto de 2010, BANCO DE CHILE, representado en calidad de
contacto administrativo por dofia PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la
inscripcion del mismo dominio netcompras.cl, quedando asi trabado el conflicto
materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF13277, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para
la resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 10 de diciembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento
de arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a
las partes a una audiencia de conciliacién o de fijacién de procedimiento para el
dia 20 de diciembre de 2010, a las 10:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de
Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptacién notificada a las partes por correo
electronico y por carta certificada;

Que con fecha 20 de diciembre de 2010, se efectia el comparendo fijado para
ese dia al que asiste, por una parte, el Primer Solicitante, don JOEL ANTONIO
MEZA BASOALTO vy, por la otra, don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA,
quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, BANCO DE CHILE
y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijjado como honorarios
provisionales por el &rbitro. Llamadas las partes a conciliacion, ésta no se
produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento;

Que con fecha 27 de diciembre de 2010, el Segundo Solicitante, BANCO DE
CHILE, consign6 el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que
se certifica mediante resolucion de fecha 4 de marzo de 2011;

Que con fecha 27 de diciembre de 2010, el Primer Solicitante, don JOEL
ANTONIO MEZA BASOALTO, hace su presentacion de mejor derecho,
argumentando que es publicista y que desde el afio 1995 dirige una agencia de
publicidad. El afio 1987, solicitd la marca comercial “TODOCOMPRAS”, con el
objetivo de fundar, editar, imprimir y distribuir una guia comercial en formato de
revista destinada a servir de enlace entre el comercio y sus habitantes en las
distintas comunas del area sur de Santiago. En 25 afos de trayectoria, las
necesidades de sus clientes para potenciar sus ventas se han multiplicado,
creando la necesidad de ampliar su giro publicitario hacia areas mas especificas,
tales como los servicios de imprenta, con la marca creada para este fin
“TERRANOVA”, servicios de letreros con la marca “TODOCOLOR”, servicios
de distribuciéon con la marca “DMD CHILE”, revistas comunales con la marca
“TODOCOMPRAS”, y servicios comerciales Web con la marca



“NETCOMPRAS”. Esta ultima marca fue creada en el afio 2005, y tiene como
objeto entregar a su cartera de clientes servicios y productos comprometidos con
la Net, destinados principalmente a favorecer sus ventas en areas como el
desarrollo y disefio de paginas Web, disefio e instalacion de redes, venta de
equipos computacionales, instalacién de camaras de seguridad, e instalacion e
implementacion de ciber.

El Primer Solicitante afiade que es posible visualizar la importancia de sus
marcas en sus archivos de publicacion “TODOCOMPRAS GUIA COMERCIAL
DE SANTIAGO”, que tiene cobertura en diez comunas de Santiago, y presencia
en el medio por mas de 25 afnos, con un tiraje mensual de 80.000 ejemplares de
distribucion gratuita. Senala que por lo masivo de sus medios, desde el afio 2005
su marca “NETCOMPRA” ha estado siendo copiada por empresarios, los cuales
quieren apropiarse de ella. La presencia de sus medios en las agencias de
publicidad, en las grandes empresas y en los miles de hogares de Santiago, deja
ver avisos con la marca “NETCOMPRAS” desde el ano 2005, enfocados a
entregar los servicios antes descritos. El Primer Solicitante hace presente que la
inversién promoviendo la marca “NETCOMPRAS”, ha representado en 5 afos
varios millones de pesos, y sus resultados se han visto multiplicados en areas
comerciales de la Web.

Como empresa publicitaria y creativa, el Primer Solicitante senala entender y
valorar el registro de una marca, pero tampoco se cierra a la posibilidad de
comercializarla, en el caso de que el Segundo Solicitante estuviera interesado en
una oferta, siempre y cuando el valor sea dimensionado seriamente en relacion
a la inversién de casi 6 afos. El Segundo Solicitante acompana documentos
probatorios en los cuales sefiala acreditar la promocién de la marca
“NETCOMPRAS”, a través de la guia comercial de Santiago
“TODOCOMPRAS”, que datan desde el afio 2005.

Por ultimo, el Primer Solicitante indica que no ha tenido la intencion de perjudicar
a nadie con su solicitud del nombre de dominio de autos, el cual dice ser distinto
a la marca comercial del Segundo Solicitante, puesto que utiliza
“NETCOMPRAS” como plural, a diferencia de la marca del BANCO DE CHILE,
la cual es singular “NETCOMPRA”’;

Que con fecha 30 de diciembre de 2010, dofia MARIA LUISA VALDES
STEEVES, en representacién del Segundo Solicitante, BANCO DE CHILE,
presenta su demanda de asignacion del dominio netcompras.cl, argumentando
que este banco fue fundado en 1893, y desde ese ano ha liderado el mercado
financiero chileno como uno de los mas grandes y exitosos en términos de
retorno de activos y rentabilidad de sus accionistas. Sin lugar a dudas, es una de
las instituciones financiera mas grande del pais y destaca como el mayor banco
de capitales chilenos. Las acciones del BANCO DE CHILE se encuentran
listadas en las Bolsas de Comercio locales y, también, en los principales
mercados bursatiles del mundo.



BANCO DE CHILE es 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, mas de 807 cajeros
automaticos y otros canales de distribucién electrénicos. Las operaciones del
banco se organizan en torno a seis principales divisiones comerciales:
operaciones de grandes corporaciones, de pequefas y medianas empresas,
mercado de personas, mercado de consumo, actividades bancarias
internacionales y operaciones del mercado de valores. Adicionalmente, las
empresas filiales completan la gama de servicios financieros con operaciones de
secutirizacion, de corretaje de valores, de inversién y fondos mutuos, de
seguros, asesoria financiera y factoring, entre otras.

El Segundo Solicitante indica que tiene mas de 20 afos de presencia operativa
en los Estados Unidos de America a través de su sucursal en Nueva York.
Cuenta también con 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.

En este contexto, BANCO DE CHILE se ha preocupado por entregar a sus
clientes servicios de gran eficiencia y calidad, diversificando y ampliando sus
campos de accién para de ese modo satisfacer las demandas de sus usuarios.
Por esta razon, y ante el explosivo desarrollo del comercio electrénico, cre6
“NETCOMPRA”, un servicio que permite comprar por Internet en Estados
Unidos, facilitando la transaccion internacional y el envio de las mercaderias
adquiridas, todo ello con su garantia y respaldo.

El Segundo Solicitante indica que “NETCOMPRA” se ha instalado como una
excelente opcién para quienes realizan operaciones comerciales con personas o
empresas extranjeras, pues es un servicio confiable. En la actualidad, gran
cantidad de usuarios lo utilizan periédicamente, a tal punto que asocian este
concepto en forma inmediata al servicio que éste ofrece bajo dicho signo. En
este sentido sostiene, que la solicitud del Primer Solicitante le afecta gravemente
sus intereses, pues crea confusién entre los usuarios y consumidores, quienes al
ingresar al dominio en disputa, loégica y racionalmente lo asociardn con el
servicio prestado por el banco. El Segundo Solicitante hace presente que
BANCO DE CHILE real y efectivamente ofrece este servicio a través de la red
global Internet, especificamente en el sitio Web netcompra.cl, virtualmente
idéntico al dominio de autos.

BANCO DE CHILE cuenta con marcas comerciales como parte de la estrategia
para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las
cuales se encuentran debidamente registradas o bien, solicitadas ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Entre ellas se encuentran las
marcas para la expresion “NETCOMPR@” (NETCOMPRA) y que se detallan a
continuacion:



e “NETCOMPR@ DEL BANCO DE CHILE”, Registro N® 903.156,
para distinguir: servicios de propaganda o publicidad radiada y
televisada; de importacion, exportacion y representacion de todo tipo
de productos y articulos; de asesoria en direccion de negocios; de
distribucion de muestras directamente o por correo; de registros,
transcripcion,  composicion,  transmision o  grabacion de
comunicaciones escritas, servicios de promocion al publico mediante
declaraciones o anuncios en relacion con todo tipo de productos o de
servicios por todos los medios de comunicacion especialmente lo
que dice relacion a comunicacion interactiva de datos, mensajes,
imagenes, textos y combinaciones de estos, por medios
computacionales, Worldwide Web y otras redes de bases de datos;
servicios de informacion y promocion al publico, de declaraciones o
anuncios en relacion con todo tipo de productos o deservicios oral
y/o visual por medio de terminales de computacion, fax y por otros
medios analogos y digitales, en clase 35.

e “NETCOMPR@ DEL BANCO DE CHILE”, Solicitud N°? 919.665,
para distinguir: servicios bancarios y financieros, clase 36.

BANCO DE CHILE considera que la expresion “NETCOMPRAS” que forma el
dominio en disputa es confusamente similar a su marca y que el dominio
disputado netcompras.cl, es virtualmente idéntico al dominio netcompra.cl ya
registrado por él, diferenciandose sélo en una letra “S”. Por todo ello, su uso por
parte de un tercero le causaria un grave perjuicio, en especial si se tiene
presente que es reconocida y logica la conducta de los usuarios de Internet de
ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un
usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio netcompras.cl a un sitio
en Internet con informacién relativa a BANCO DE CHILE, y especificamente a su
reconocido servicio del mismo nombre, mediante el cual se realizan
transacciones comerciales internacionales y el envio de las mercaderias
compradas. (NET — COMPRA). Entonces, esta situacion generara un alto nivel
de confusién e incerteza en los usuarios.

El Segundo Solicitante sefala que don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO
procedio a solicitar como nombre de dominio la expresion “NETCOMPRAS”, casi
idéntica al nombre del servicio de BANCO DE CHILE “NETCOMPRA”,
agregando solamente una letra “S”, lo que no tiene mérito creativo alguno, ni
puede ser considerado bajo ningun punto de vista como un elemento
diferenciador, es decir no contribuye en nada a distinguir el nombre de dominio
en disputa de las marcas y nombre de dominio de BANCO DE CHILE. Con ello,
s6lo se aumenta el riesgo de confusion ya que cualquier usuario de Internet
enfrentado al nombre de dominio netcompras.cl podrd légicamente inferir o
incluso por error creer, que se trata de un sitio perteneciente a BANCO DE
CHILE en el cual podra encontrar informacion para acceder a los servicios de
“NETCOMPRA” que éste ofrece y promociona en el mercado.



BANCO DE CHILE reitera que la adicion de la letra “S” a su nombre de dominio
netcompra.cl, no le otorga por dicha incorporacion individualidad propia, por lo
que en manos de un tercero provocara una grave confusién en el publico usuario
y consumidor. Por lo demas, debe estimarse que, encontrandose la letra “a” de
la “s” muy cerca en un teclado ordinario, dicha modificacion originara toda clase
de confusiones por parte de los usuarios que al tipear, sin quererlo agreguen una
“s”, derivando en el dominio de un tercero a pesar de haber querido entrar a la
pagina de el Segundo Solicitante. (Typosquatting)

El Segundo Solicitante hace presente que la expresion “NETCOMPRA” es
reconocida y asociada a BANCO DE CHILE a través de sus marcas, las cuales
se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real. En efecto, acompana
documentos que senala acreditar que los servicios de compra de productos en el
extranjero, asi como el envio de los mismos bajo el signo “NETCOMPRA”, son
reconocidos por los usuarios de Internet y consumidores en general, como un
servicio de gran calidad y prestigio en el mercado, y que goza de fama y
notoriedad gracias al esfuerzo e inversiones realizadas por BANCO DE CHILE.

El Segundo Solicitante reitera que don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO se
limit6 a solicitar como nombre de dominio el elemento distintivo y funcional de las
marcas y nombres de dominio de BANCO DE CHILE, agregando solamente una
“S”, lo cual en ningun caso puede ser considerado como un elemento
diferenciador suficiente. Sostiene que fundado en la fama y gran reconocimiento
de los servicios “NETCOMPRA” de BANCO DE CHILE en Internet, que este
dominio sera asociado a él y no al Primer Solicitante. En este sentido, conforme
a las reglas de la logica, los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio
netcompras.cl, concluirdn que éste le corresponde o bien que cuenta con la
autorizacion de BANCO DE CHILE para su uso, cuestidon que no ocurre en la
especie, y que evidentemente causara un grave perjuicio a BANCO DE CHILE.

El Segundo Solicitante sefala que el articulo 14 del Reglamento dispone
expresamente que “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros’. En este sentido, la
jurisprudencia, en la sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio
promain.cl, indica: “..la parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de
derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con
el referido nombre de dominio en disputa.” El Segundo Solicitante, aclara que
por lo anterior, corresponderia rechazar la solicitud de la demandada respecto
del nombre de dominio netcompras.cl, ya que de lo contrario se permitird que
un tercero haga uso de la porcién distintiva y esencial de una marca comercial,
propiedad de BANCO DE CHILE que esta debidamente registrada ante el INAPI
y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaria
a una inevitable confusién del mismo.



Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la
red de interconexibn mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los
ultimos anos a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos
conflictos ha tenido relacién con los denominados "nombres de dominio" que se
utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste
en una “direccion electronica” o bien una “denominacién” 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 comunicacién
ofrece, tales como paginas Web, correo electronico, conversaciones
instantaneas, etc. 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, “NIKE”, “IBM” o “LIDER” 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, caético y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacién de nombres de
dominio, el Segundo Solicitante sefala que entre los que deben tenerse
presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion
con los nombres de dominio. Agrega que aun cuando las marcas comerciales y
los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de
reconocer que ambos comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y
propositos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que
ellos, ademas de la funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental
como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen
via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores 0
confusion con respecto a ellos, facilitando asi el comercio y han pasado a
constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca
de los productos, fortaleciéndose asi la marca.

El Segundo Solicitante agrega que la decision de los conflictos por asignacion de
nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atencion a la
titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.
BANCO DE CHILE cuenta con un registro marcario construido en base a la
expresion “NETCOMPRA”, virtualmente idéntica al nombre de dominio en
disputa. Sus marcas estructuradas en base a la expresion “NETCOMPRA” son
efectivamente utilizadas en el mercado y, por tanto, a su juicio, resulta evidente
que el nombre de dominio en conflicto netcompras.cl es de gran interés para
BANCO DE CHILE, toda vez que constituye una expresion virtualmente idéntica
a sus marcas registradas y que sin lugar a dudas inducira a error a los usuarios y
consumidores; quienes validamente pensaran que se trata de un dominio con
contenido relativo a los reconocidos servicios de transacciones internacionales y
envio de mercaderias “NETCOMPRA” de BANCO DE CHILE y que estos
servicios ya son ofrecidos en el mercado, a través de un dominio casi idéntico al
dominio de autos, estos es, netcompra.cl.



Por otro lado, senala la Segunda Solicitante que con fecha 1 de enero del afo
2000, entr6 en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion 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?”). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la resolucion
de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios
para el signo en cuestion. En efecto, en su titulo preliminar, dicha normativa
sefala que se consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de
disputa de dominios si: letra a) “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.” Agrega BANCO DE CHILE 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.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de
la OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions),
que establecen que en el procedimiento de revocacion 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 él, o cuando se ha
registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademéas, por los Articulos 20, 21y
22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual sefala que la inscripcion de
un nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es
“idéntico o engarnosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre
la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
reconocido.” Al respecto, el Segundo Solicitante indica que si se asignara el
nombre de dominio al demandado, se estaria produciendo una dilucion de la
reconocida marca para la expresion “NETCOMPRA”, ademdas de inducir
claramente a error a los usuarios que podrian llegar a asociar la marca de
BANCO DE CHILE con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso
particular de autos, el dominio en conflicto se encuentra integramente contenido
en una marca y en un nombre de dominio de BANCO DE CHILE. Por ello, segun
el Segundo Solicitante, que dada la virtual identidad entre marca y dominio el
usuario de la Web no desvinculara netcompras.cl de netcompra.cl de BANCO
DE CHILE. En sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre
nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente
aceptado y, por tanto, corresponde su aplicacién a la resolucion del conflicto
suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso,
dado que BANCO DE CHILE es titular de un registro marcario que se conforma



en base al signo “NETCOMPR@” y que ademas corresponde al elemento
funcional de una marca creada y utilizada por BANCO DE CHILE en Internet, la
cual goza de fama y notoriedad. Lo anterior, por cuanto “NETCOMPRAS” es
simplemente el plural de “NETCOMPR@”. Por lo tanto, conceptualmente ambas
expresiones tienen un mismo significado: compras por Internet.

El Segundo Solicitante considera que para el caso de autos es aplicable el
criterio de la notoriedad del signo pedido, que postula que el titular de un nombre
de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y
prestigio. Este criterio, ademas, indica que cuando una marca alcanza los
caracteres de fama, notoriedad y prestigio, su campo de proteccion debe
ampliarse mas alla de los productos y servicios cubiertos por la misma marca. La
aplicacion de este criterio obliga a concluir que BANCO DE CHILE tiene el mejor
derecho sobre el nombre de dominio netcompras.cl, debido a que el signo
“NETCOMPRA” identifica un famoso y reputado servicio de BANCO DE CHILE,
que es ofrecido, promocionado y ampliamente difundido en el mercado e
Internet, gozando de fama y notoriedad.

El Segundo Solicitante hace mencién al criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, que se refiere a que tendrd un mejor derecho sobre un
nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que
efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, BANCO DE
CHILE tiene una marca registrada para el signo “NETCOMPR@” ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Dicha expresién corresponde a uno de
los reconocidos servicios que él comercializa a nivel nacional. Ello es el
resultado de los esfuerzos y grandes inversiones realizadas por BANCO DE
CHILE en orden a posicionar sus servicios entre los de mayor calidad y
eficiencia en su rubro.

El Segundo Solicitante afiade que también es aplicable el criterio de la identidad,
en donde se establece que correspondera 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. En razén de lo anterior, el
nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a BANCO DE CHILE, ya que
es titular de un registro marcario para la expresion “NETCOMPRA”, la que
efectivamente se utiliza en el mercado e Internet. En este sentido, el Segundo
Solicitante reitera que don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO se limit6 a
registrar como nombre de dominio el elemento distintivo en la expresion que
distingue los reputados y ampliamente reconocidos servicios financieros de
BANCO DE CHILE, sin agregar ningun elemento diferenciador, lo que en forma
clara inducira a error y confusién a los usuarios de Internet y publico consumidor
en general. Asimismo, la jurisprudencia nacional, en el fallo del 21 de mayo de
2006 sobre el nombre de dominio vinhasdelmaipo.cl, establecié: “El criterio de la
identidad senala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien
tenga una mas estrecha relacion con el mismo..”.



Ademas, el Segundo Solicitante sefiala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio
que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la
marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una
imitacion susceptible de crear confusion con ésta.” El Segundo Solicitante afiade
que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de
“NETCOMPRA” han de protegerse especialmente por los paises miembros de
la Unidn, toda vez que de su explotacién no autorizada deriva, por un lado, en la
dilucion del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, en el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y
servicios que no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea para titular de la marca famosa y
notoria. Agrega el articulo 10 bis del Convenio de Paris, sobre competencia
desleal, que prescribe lo siguiente:

1)  “Los paises de la Unidn estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unidn una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2)  “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  “En particular deberan prohibirse:

1. *“Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;

2. “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

3. “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud
en el empleo o la cantidad de los productos.”

El Segundo Solicitante reitera que es evidente la confusién que se produciria de
otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se
relaciona con él, ya que la expresion “NETCOMPRA”, incorporada integramente



en el nombre de dominio disputado, corresponde y se asocia directamente con
BANCO DE CHILE al constituir el elemento distintivo de un marca de la que es
duena.

BANCO DE CHILE hace presente que otro elemento a considerar es que la
expresion “NETCOMPRA” que identifica a sus reconocidos servicios
comercializados en el mercado, se utiliza efectivamente en Internet, en donde
ofrece, promueve y publicita sus reconocidos servicios, a través del sitio Web
netcompra.cl, donde se puede apreciar un uso efectivo y recurrente de la
expresion “NETCOMPRA” para distinguirse en el mercado nacional.

BANCO DE CHILE anade que al ingresar la expresion “NETCOMPRA” en el
buscador de Internet google.cl, todos los resultados lo aluden. De este modo, si
el buscador mas famoso del mundo asocia la expresion sobre la que se
estructura el dominio en disputa al Segundo Solicitante, lo mas probable es que
los usuarios de Internet debieran hacer lo mismo.

El Segundo Solicitante concluye, que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad de
registros y solicitudes de marca en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la
vinculacion de esa marca con los servicios que BANCO DE CHILE
efectivamente ofrece en el mercado, la titularidad de un nombre de dominio
virtualmente idéntico, asi como la abundante difusién mediatica que tienen los
mismos; considera que es BANCO DE CHILE la titular de un mejor derecho para
la asignacion del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los
antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido BANCO
DE CHILE quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo
“NETCOMPRA”, tanto en el mercado real como en la red virtual.

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 formalizacion y a los plazos de interposicion de las mismas, sélo
cabe abocarse a los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacién
de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente, para el Segundo
Solicitante, en el mejor derecho de BANCO DE CHILE sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los
nombres de dominio son la herramienta que permitird continuar con el creciente
y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno
de los usuarios de dicha red, la asignacién del dominio netcompras.cl a don
JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO, constituiria una causal de error y confusion
en el publico usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espiritu de
la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la
Reglamentacion de NIC Chile y los Tratados Internacionales sobre derechos de
propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes
ventajas y favorables proyecciones del comercio electronico en lo sucesivo,
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obligan a concluir que la asignacion del dominio de autos sea fundamental para
los intereses de BANCO DE CHILE;

Que por resolucién de fecha 4 de marzo de 2011, se provee el escrito
presentado con fecha 27 de diciembre de 2010 por el Primer Solicitante, don
JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO y se provee el escrito presentado con fecha
30 de diciembre de 2010 por dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion del Segundo Solicitante, BANCO DE CHILE. A su vez, se da
traslado reciproco a las respectivas partes de la demandas arbitrales
correspondientes, lo que se notifica por correo electrénico;

Que con fecha 11 de marzo de 2011, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en
representacion del Segundo Solicitante, BANCO DE CHILE, indica que este
procedimiento tiene por objeto determinar cudl de las partes que en él
intervienen tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio netcompras.cl y
que sélo son partes del presente juicio el demandado de autos, y BANCO DE
CHILE. Esto significa que el Primer Solicitante, don JOEL ANTONIO MEZA
BASOALTO, debe justificar por qué tendria un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa, sin hacer referencia a terceros absolutos a este
procedimiento como se ha sostenido de manera fatil en la presentacion del
Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante indica que toda la argumentacion del Primer Solicitante
se basa en referencias a una supuesta empresa de publicidad, cuyo nombre ni
siquiera se sefiala, y que en nada se relaciona con la disputa de autos, que no
ha intervenido ni consentido en formar parte de este conflicto y respecto de la
cual no existe ningun antecedente en el proceso. Don JOEL ANTONIO MEZA
BASOALTO sustenta un supuesto mejor derecho en el hecho de ser el
“representante legal de la marca netcompras en Nic Chile”, cuestion que resulta
del todo absurda ya que se trata de un nombre de dominio y no de una marca
comercial y que, ademas, se encuentra simplemente solicitado y no registrado.
BANCO DE CHLE, por el contrario, ha argumentado y acreditado en estos autos
que su interés y mejor derecho en el dominio netcompras.cl se funda en sus
marcas para la expresion “NETCOMPR@” registradas en Chile, e integramente
incluida en el dominio solicitado, el uso efectivo de esta expresion en Internet y
en el mercado real, asi como en la asociacion que los usuarios de Internet y
publico consumidor en general efecttaN de la expresién “NETCOMPR@” con
BANCO DE CHILE.

El Segundo Solicitante anade que don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO no
ha acompanado ni un solo documento u otro medio probatorio que de cuenta de
un uso efectivo de la expresién “NETCOMPRAS?”, en Internet o el mercado. Sélo
sostiene que utilizaria la expresion sobre la que se estructura el dominio
disputado en temas de publicidad, sin que exista ninguna prueba fehaciente en
estos autos que acredite que dicho uso es efectivo, tanto en Internet como en el
mercado real, y menos aun que sea reconocida por los usuarios de Internet y el
publico consumidor en general a través de dicha expresion. A mayor
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abundamiento, livianamente sefala que ‘nuestra marca Netcompras esta
generando las mismas influencias en empresarios que por lo masivo de nuestro
medio quisieran apropiarse de ella”. El Segundo Solicitante aclara que
controvierte tajantemente lo sefalado por don JOEL ANTONIO MEZA
BASOALTO, sencillamente porque no es efectivo que sea propietario de dicha
marca comercial. Por ello, malamente podrian otras empresas querer apropiarse
de ella.

El Segundo Solicitante hace notar que la demandada de autos sostiene en su
presentacion antecedentes que darian cuenta de un supuesto mejor derecho
sobre el dominio disputado. Estos dichos se refieren a terceros absolutamente
ajenos a este procedimiento, y que aun existiendo efectivamente una relacién
entre el Primer Solicitante y una agencia de publicidad, de ello no se desprende
necesariamente un mejor derecho a la asignacion del dominio disputado como
ha sido reconocido por la jurisprudencia.

BANCO DE CHILE reitera no soélo es titular de las marcas “NETCOMPR@ DEL
BANCO DE CHILE” y del dominio netcompra.cl, sino que también es
ampliamente reconocida en el mercado e Internet como una de las empresas
mas importantes en su tipo, de manera tal que los usuarios de Internet, al
acceder a este nombre de dominio, racional y légicamente creeran que es de
propiedad del Segundo Solicitante y que en él se publicitan sus servicios. En
este caso, se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se
estructura en base a una expresion que es marca registrada del Segundo
Solicitante y que, como tal, esta siendo usada como elemento Unico, funcional y
distintivo del dominio solicitado.

El Segundo Solicitante argumenta que en relaciéon con lo anterior y sin perjuicio
de los criterios sefalados en su demanda de mejor derecho en virtud de los
cuales el nombre de dominio netcompras.cl debiera asignarse a BANCO DE
CHILE, cree que es importante reiterar lo sefialado en la sentencia recaida en el
arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyé que se
procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a: “..la parte que si ha
acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre
un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en
disputa.” BANCO DE CHILE indica que como se desprende de dicho fallo, la
titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un
determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere
considerarse con el objeto de determinar cudl de las partes en un procedimiento
de asignacién de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.

Ademas, el Segundo Solicitante aclara que el principio “first come, first served”
tiene aplicacién unicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes
puede acreditar un mejor derecho. Lo dicho no resulta procedente en el caso de
autos: BANCO DE CHILE ha acompanado abundante material probatorio y
antecedentes para fundar su posicién. Asimismo, cabe destacar que el simple
hecho de tener la calidad de Primer Solicitante y de invocar este principio, bajo
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ningun punto de vista libera al Primer Solicitante de la carga de acreditar su
mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en
este sentido, todo el procedimiento de asignacién de nombres de dominio de
NIC Chile careceria de sentido, ya que bastaria con solicitar el dominio en primer
lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario
acreditar un mejor derecho. Sin embargo, el propio Reglamento de NIC Chile
prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 dias a las
solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el
hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningun
derecho definitivo, sino que, por el contrario, el Primer Solicitante debera
acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a
instancias de arbitraje, lo cual sblo se ha justificado en base a la supuesta
utilizacién de una expresion que corresponde a BANCO DE CHILE y sobre la
cual don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO, por si mismo, no ha acreditado
tener vinculacién alguna. De este modo, y tal como se sefala en la sentencia de
asignacion de nombre de dominio todochile.cl, una vez que se genera el
conflicto de asignacién de nombres de dominio, los solicitantes se deben
encontrar en una situacion de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cual
de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. En
sintesis, el criterio “first come, first served” tanto la doctrina como la
jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de “ultima ratio”,
vale decir, que su aplicacién sélo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro
criterio de asignacién respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho
principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de
igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado
nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual
se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el
dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicité. EI Segundo
Solicitante considera que esto no ocurre en la especie pues BANCO DE CHILE
ha acreditado fehacientemente tener privilegios industriales previos a la solicitud
de autos, para la expresion funcional y distintiva del dominio solicitado, cuestion
que no ha sido controvertida por el Primer Solicitante y que ha sido un criterio
fundamental en la jurisprudencia arbitral, a la hora de resolver este tipo de
conflictos.

El Segundo Solicitante menciona nuevamente que el signo “NETCOMPR@ DEL
BANCO DE CHILE” corresponde a una marca famosa a nivel nacional, segun
ha sido probado. Este hecho acarrea una serie de consecuencias, tal como lo
reconoce la sentencia arbitral recaida en juicio por el nombre de dominio
easysetrvice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010; “OCTAVO: Que, la calidad
de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas,
quizas la principal, la presuncion de que cualquier persona de una cultura
mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad
ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen
atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y econdmicos.”
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El Segundo Solicitante plantea que atendida la fama y notoriedad de su marca,
estima que aun cuando no tuviera ningun antecedente acerca de las supuestas
actividades del Primer Solicitante, incluso una diversidad en los rubros seria
irrelevante al momento de la proteccion. Ello es asi, dado que siendo la marca
de BANCO DE CHILE una marca famosa y notoria, ésta debe ser resguardada
como tal, toda vez que de su explotacion no autorizada deriva, por un lado, la
dilucion del poder distintivo intrinseco de la marca y, por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o
servicios que no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Por dltimo, el Segundo Solicitante estima que don JOEL ANTONIO MEZA
BASOALTO ha actuado sin poseer un fundamento legitimo que lo justifique. No
s6lo se atribuye derechos marcarios inexistentes respecto de la expresion
“NETCOMPRAS” sino que, ademas, deja en evidencia su intencién de lucrar con
la solicitud de autos. Asi lo manifiesta cuando sefiala que “valoramos el registro
de una marca, pero tampoco nos cerramos a comercializarla si es que el Banco
de Chile estuviese interesado...” A la luz de lo sefialado, queda clara cual es la
verdadera intencién del Primer Solicitante y que no existe un interés comercial
real y vigente respecto del mismo. En este contexto, para el Segundo Solicitante
resulta indudable que don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO no tiene un
interés real respecto del nombre de dominio en disputa, y que sélo busca
obtener un provecho econémico de la situacion. Lo anterior contraria el espiritu
de la normativa que regula estos procedimientos y sélo ratifica el mejor derecho
que asiste a esta parte sobre el dominio disputado.

El Segundo Solicitante concluye que en virtud de estos argumentos y lo
sostenido en su demanda de mejor derecho, estima que se encuentra probado
que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio netcompras.cl,
es BANCO DE CHILE.

10. Que con fecha 28 de marzo de 2011, se provee el escrito presentado con fecha
11 de marzo de 2011 por don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en representacion
del Segundo Solicitante, BANCO DE CHILE, lo que se notifica por correo
electronico;

11.  Que con fecha 12 de abril de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, lo que es
notificado por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje
contenido en la Reglamentacién 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;
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Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala que
es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término
de 30 dias corridos contados desde la publicacion 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 el Primer Solicitante, don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO, indica que
es publicista y que desde el ano 1995 dirige una agencia de publicidad. Agrega
que el ano 1987, solicit6 la marca comercial “TODOCOMPRAS GUIA
COMERCIAL”, con el objetivo de fundar, editar, imprimir y distribuir una guia
comercial en formato de revista destinada a servir de enlace entre el comercio y
sus habitantes en las distintas comunas del area sur de Santiago. El Primer
Solicitante dice que su revista “TODOCOMPRAS” tiene cobertura en diez
comunas de Santiago, con un tiraje mensual de 80.000 ejemplares de
distribucion gratuita;

Que a través de la documentacién acompafiada por el Primer Solicitante, éste ha
acreditado que la marca comercial “TODOCOMPRAS GUIA COMERCIAL”
efectivamente se encuentra registrada bajo el N° 630.223 para distinguir “todos
los productos de la clase 16”. No obstante, dicha marca se encuentra inscrita por
la empresa ICONOS PUBLICIDAD LIMITADA, sin que don JOEL ANTONIO
MEZA BASOALTO haya acreditado relacién alguna entre la empresa propietaria
de la marca y él. No obstante lo anterior, de la demas documentacién
acompanada por el Primer Solicitante, puede advertirse que con anterioridad don
JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO habia registrado la marca “TODOCOMPRA
! GUIA COMERCIAL”, por lo que puede presumirse que existe relacion entre
don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO y la empresa ICONOS PUBLICIDAD
LIMITADA, titular de la marca “TODOCOMPRAS GUIA COMERCIAL”;

Que el Primer Solicitante sefiala que en los 25 afios de trayectoria de su revista,
las necesidades de sus clientes para potenciar sus ventas se han multiplicado,
por lo que ha tenido que ampliar su giro publicitario hacia areas mas especificas,
tales como los servicios de imprenta, con la marca “TERRANOVA” creada para
este fin, servicios de letreros con la marca “TODOCOLOR”, servicios de
distribucion con la marca “DMD CHILE”, revistas comunales con la marca
“TODOCOMPRAS”, y servicios comerciales Web con la marca
“NETCOMPRAS”;

Que don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO dice que la marca
“NETCOMPRAS” fue creada en el afo 2005, y tiene como objetivo entregar a
su cartera de clientes servicios y productos comprometidos con Internet,
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10.

11.

destinados principalmente a favorecer sus ventas en areas como el desarrollo y
disefio de paginas Web, disefio e instalacion de redes, venta de equipos
computacionales, instalacion de camaras de seguridad, e instalacién e
implementacion de “Ciber”;

El Primer Solicitante afade que es posible visualizar la importancia de sus
marcas en sus archivos de la publicacion “TODOCOMPRAS”, y sefala que por
lo masivo de sus medios, desde el afo 2005 su marca “NETCOMPRA” ha
estado siendo copiada por empresarios, los cuales quieren apropiarse de ella.
Anade que la presencia de sus medios en las agencias de publicidad, en las
grandes empresas y en los miles de hogares de Santiago, deja ver avisos con la
marca “NETCOMPRAS” desde el afio 2005, enfocados a entregar los servicios
antes descritos. A su vez, hace presente que la inversion promoviendo la marca
“NETCOMPRAS”, ha representado en 5 afos varios millones de pesos, y sus
resultados se han visto multiplicados en areas comerciales de la Web;

Que don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO sefala que como empresa
publicitaria y creativa, entiende y valora el registro de una marca, pero tampoco
se cierra a la posibilidad de comercializarla, por lo que en el caso de que el
Segundo Solicitante estuviera interesado en hacerle una oferta, estaria abierta a
ella, siempre y cuando el valor sea dimensionado seriamente en relacion a la
inversion de casi 6 afos que ha efectuado. Por ultimo, el Primer Solicitante
indica que no ha tenido la intencion de perjudicar a nadie con su solicitud del
nombre de dominio de autos, el cual dice ser distinto a la marca comercial del
Segundo Solicitante, puesto que utiliza “NETCOMPRAS” como plural, a
diferencia de la marca del BANCO DE CHILE, la cual es singular
“NETCOMPRA”;

Que, por otro lado, el Segundo Solicitante, BANCO DE CHILE, sefala haber
creado el concepto y la marca “NETCOMPRA” como un servicio que permite
comprar por Internet en Estados Unidos, facilitando la transaccién internacional y
el envio de las mercaderias adquiridas, todo ello con su garantia y respaldo.
Agrega que “NETCOMPRA” se ha instalado como una excelente opcion para
quienes realizan operaciones comerciales con personas o empresas extranjeras,
e indica que en la actualidad, gran cantidad de personas lo utilizan
peribdicamente, a tal punto que asocian este concepto en forma inmediata al
servicio que éste ofrece bajo dicho signo;

Que a través de la documentacién acomparada por el BANCO DE CHILE, y no
objetada por el Primer Solicitante, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular
de las marcas comerciales “NETCOMPR@ DEL BANCO DE CHILE”, Registro
N2 903.156, para distinguir: “servicios de propaganda o publicidad radiada y
televisada; de importacion, exportacién y representacién de todo tipo de
productos y articulos; de asesoria en direccion de negocios; de distribucién de
muestras directamente o por correo; de registros, transcripcion, composicion,
transmisién o grabacion de comunicaciones escritas, servicios de promocién al
publico mediante declaraciones o anuncios en relacion con todo tipo de
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12.

13.

14.

15.

16.

productos o de servicios por todos los medios de comunicacién especialmente lo
que dice relacibn a comunicacion interactiva de datos, mensajes, imagenes,
textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, Worldwide Web
y otras redes de bases de datos; servicios de informacidn y promocion al publico,
de declaraciones o anuncios en relacion con todo tipo de productos o deservicios
oral y/o visual por medio de terminales de computacién, fax y por otros medios
andlogos y digitales” en la clase 35 y Solicitud N° 919.665, para distinguir:
“servicios bancarios y financieros” de la clase 36;

Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario, entre otros,
del nombre de dominio netcompra.cl;

Que conforme a lo anterior, BANCO DE CHILE considera que la solicitud de don
JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO le afecta gravemente sus intereses, pues
crea confusién entre los usuarios y consumidores, quienes al ingresar al dominio
en disputa probablemente lo asociardn con el servicio prestado por el banco,
puesto que BANCO DE CHILE real y efectivamente ofrece este servicio a través
de Internet, especificamente en el sitio Web netcompra.cl, virtualmente idéntico
al dominio de autos;

Que BANCO DE CHILE considera que la expresion “NETCOMPRAS” que forma
el dominio en disputa es confusamente similar a su marca, y que el dominio
disputado netcompras.cl es virtualmente idéntico al dominio netcompra.cl ya
registrado por él, diferenciandose sélo en una letra “S”;

Que por consiguiente, el Segundo Solicitante estima que el uso del nombre de
dominio netcompras.cl en conflicto por parte de un tercero le causaria un grave
perjuicio, en especial si se tiene presente que es reconocida y logica la
conducta de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres
que les son familiares. En este caso, dice que un usuario asociara
inmediatamente el nombre de dominio netcompras.cl a un sitio en Internet con
informacion relativa a BANCO DE CHILE, y especificamente a su servicio del
mismo nombre, mediante el cual se realizan transacciones comerciales
internacionales y el envio de las mercaderias compradas. Entonces, asevera
que esta situacion generara un alto nivel de confusion e incerteza en los
usuarios;

Que don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO no ha acreditado publicar revista
alguna bajo la marca “NETCOMPRAS”, sino que dicha marca es unicamente
mencionada en su revista “TODOCOMPRAS GUIA COMERCIAL” como
“NETCOMPR@S”, en la cual la letra “A” es reemplazada por un signo arroba.
Es asi como la marca “NETCOMPR@S” es utilizada por el Primer Solicitante en
relacion a la promocion de una amplia gama de servicios, entre otros: disefio de
paginas Web, servicios de acceso a Internet, servicios de preparacion de
curriculums, de fotocopias, incluyendo ampliaciones y reducciones, servicios de
impresiones, de fax, de scanners, de café, confites y bebidas; servicios de
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17.

18.

19.

20.

21.

ventas de GPS, de cubre brazos; servicios de instalacion de locales estilo ciber
cafés y de instalacion de servicios de vigilancia a través de Internet;

Que el Primer Solicitante indica que ha utilizado la marca “NETCOMPR@S”
desde a lo menos el afno 2005. Sin embargo, BANCO DE CHILE ha acreditado
que tiene registrada la marca “NETCOMPR@ DEL BANCO DE CHILE” desde
el afno 2000, esto es, 5 anos antes de que el Primer Solicitante comenzara a
usar la marca “NETCOMPR@S”;

Que a juicio de este arbitro, la expresion “NETCOMPRAS” que forma el dominio
en disputa es confusamente similar a la marca “NETCOMPR@ DEL BANCO DE
CHILE” de propiedad de BANCO DE CHILE, y a su nombre de dominio
netcompra.cl, del cual se diferencia Unicamente en una letra, lo que hace
plausible lo alegado por el Segundo Solicitante, en el sentido de que los
consumidores podrian ser inducidos a creer que el dominio en conflicto
efectivamente le pertenece al Segundo Solicitante, con lo consiguientes errores
y confusiones entre los usuarios de Internet y consumidores en general;

Que, a su vez, y tal como ya se mencion6, don JOEL ANTONIO MEZA
BASOALTO utiliza y promociona la marca “NETCOMPR@S” con la letra “A”
reemplazada por un signo arroba, de la misma forma en que el Segundo
Solicitante utiliza la expresion “NETCOMPRA” en su marca “NETCOMPR@ DEL
BANCO DE CHILE”, lo que a juicio de este sentenciador, hace aun mas
probable una eventual confusién entre los usuarios. En efecto, la promocién de
la marca “NETCOMPR@S” del Primer Solicitante en las revistas
“TODOCOMPRAS”, puede claramente llevar a que dicha marca sea confundida
con aquella de propiedad del Segundo Solicitante y, asimismo, el dominio en
conflicto también eventualmente podria ser confundido con el dominio
netcompra.cl ya asignado al Segundo Solicitante;

Que, indudablemente, la parte mas distintiva de la marca “NETCOMPR@ DEL
BANCO DE CHILE” de propiedad del Segundo Solicitante es precisamente la
expresion “NETCOMPR@”, la cual ha acreditado haber creado y registrado
como marca comercial, puesto que no existe otra marca “NETCOMPR@” o
“NETCOMPRA” registrada en el Registro de Marcas por terceros;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las
solicitudes competitivas como el actual, el nombre de dominio debe ser otorgado
a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. En
este sentido, don JOEL ANTONIO MEZA BASOALTO no ha podido demostrar
tener derechos o intereses legitimos mejores o superiores a los de BANCO DE
CHILE. En efecto, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por
el Segundo Solicitante, a saber, marcas comerciales registradas para la
expresion “NETCOMPR@ DEL BANCO DE CHILE”, ya ser asignatario del
nombre de dominio netcompra.cl, el hecho de que el dominio en disputa es
confusamente similar a la marca comercial y al nombre de dominio antes
individualizados y, en especial, teniendo presente los principios de prudencia y
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equidad, es que este sentenciador ha llegado a la conviccion de que al Segundo
Solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio netcompras.cl.

SE RESUELVE:

Asignense los nombres de dominio netcompras.cl al Segundo Solicitante, BANCO
DE CHILE, RUT N¢° 97.004.000-5.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

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

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cddigo de Procedimiento Civil,
autorizan esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofia Yuli

Alvial Aqueveque, quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 6 de julio de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Yuli Alvial Aqueveque
RUT 16.007.715-8 RUT 9.165.677-9
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