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En Santiago de Chile, a 31 de diciembre de 2012.- 

 

VISTOS  

 

I.- PARTE EXPOSITIVA. 

 

I.1.-  Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por oficio OFO16578 de fecha 6 de agosto de 2012 me notificó de la 

designación  como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del 

nombre de dominio “portalinternacional.cl”, designación que acepté con fecha 7 de 

agosto de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por 

correo electrónico. 

  

I.2.-  Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) Doña Beatriz Matilde Ramacciotti, Rut. 23.094.249-8, 

representada por Reusser Donoso Asociados y en autos por el abogado don Carlos 

Reusser Monsalvez, con domicilio en esta ciudad, Melchor Concha y Toro 187 de la 

comuna de Providencia, correo electrónico creusser@icdt.cl; 2) Banco Internacional, Rut. 

97.011.000-3, representada por Juan Enrique Puga V. y Cia. Limitada y en autos por el 

abogado don Sebastián Olivares Ugarte, con domicilio en esta ciudad, Av. Presidente 

Riesco 5561 piso 8° de la comuna de Las Condes, correo electrónico 

j.puga@pugaortiz.cl.  

  

I.3.- Objeto del arbitraje. 

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio 

“portalinternacional.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas. 
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I.4.- Procedimiento.- 

Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las 

normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia 

arbitral con la asistencia de ambas partes.  

 

I.5.-  Periodo de Planteamientos.- 

 

I.5.1.-  Planteamientos de doña Beatriz Matilde Ramacciotti. 

Consta a fojas 59 que doña Beatriz Matilde Ramacciotti presentó escrito de 

planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en 

conflicto. Señala que es una abogada ligada profesionalmente a las relaciones 

internacionales desde el año 1980 y que a lo largo de su carrera ha sido profesora de 

Derecho Internacional, Relaciones Económicas Internacionales y Relaciones 

Internacionales en diversas Universidades en Perú, México, Brasil, Argentina, Colombia, 

Bolivia, entre otros países latinoamericanos y en Georgetown University (Washington, 

DC). Asimismo señala que se ha desempeñado otros cargos diplomáticos  y académicos 

como el de Embajadora del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Presidenta del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, DC, Miembro de la Corte 

Permanente de Arbitraje Internacional de la Haya y co-fundadora y Directora del Instituto 

de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú.  Agrega que en el año 

2009 se radica en Chile con su esposo Enrique Lagos Letelier y se dedicó  a asesorar  

asuntos internacionales en el ámbito público y privado, centrándose principal pero no 

exclusivamente en la consultoría de contratos internacionales y la asesoría en arbitrajes 

internacionales. Que solicitó en NIC Chile el registro del nombre de dominio 

portalinternacional.cl destinado a ofrecer a través de Internet servicios de consultoría en 

relaciones internacionales, nombre que eligió por considerarlo suficientemente 

representativo de las actividades que realiza y que busca promocionar en Internet. En 

cuanto a los fundamentos de derecho, se ampara en su calidad de primera solicitante, en el 
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principio jurídico prior in tempore, potior in iure, aforismo conocido en materia de 

nombres de dominio como first come, first served, es decir que tiene una posición jurídica 

prevalente respecto de cualquier otro solicitante por haber formulado en primer lugar una 

solicitud de buena fe y basada en un interés legítimo, criterio aceptado por la 

jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia.  Argumenta que el nombre de 

dominio solicitado está constituido por un concepto o idea genérica, como es la de un 

“Portal Internacional” en Internet, la que incluso es imposible de registrar como marca 

pues adolece de una evidente falta de distintividad, lo que hace inaplicable el Convenio de 

Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. De hecho, señala que es tan poco 

distintivo a nivel marcario que nadie racionalmente hace relación mental alguna entre el 

concepto de “Portal Internacional” con el de “Banco Internacional”.  Agrega que hace un 

uso legítimo del nombre de dominio: ofrece de buena fe sus servicios profesionales y no 

contraría con ello las normas vigentes sobre abusos de publicidad, ni los principios de la 

competencia leal ni de la ética mercantil, como tampoco afecto los derechos válidamente 

adquiridos por terceros, es decir, cumple cabalmente con los términos del art. 14 de la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.  

Señala que no existe riesgo de confusión entre portalinternacional.cl y Banco 

Internacional, tanto  porque ambos conceptos son perfectamente distinguibles por el 

público como porque el Banco Internacional carece de notoriedad: es una empresa 

prácticamente desconocida en el medio nacional que cuenta con sucursales en solo 5 

ciudades del país.  Destaca que hace un efectivo uso del nombre de dominio, tal como 

puede verificarse con una inspección personal del sitio www.portalinternacional.cl.  Que 

revisado el sitio web de NIC este registra más de 50 nombres de dominio con el concepto 

“Internacional”, alguno con palabras o ideas más afines a la actividad bancaria, como 

bancainternacional.cl, dollarinternacional.cl, comerciointernacional.cl, 

chileinternacional.cl, etc., pero ninguno de ellos ha sido perseguido por el Banco 

Internacional.  Agrega que el Banco Internacional tiene su propio nombre de dominio que 

utiliza para sus operaciones, bancointernacional.cl, lo que significa que de ningún modo 
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ha impedido, dificultado o restringido la presencia del Banco Internacional en Internet. 

Señala que el nombre de dominio portalinternacional.cl no tiene relación alguna con el 

Banco Internacional, siendo evidente la ausencia de un interés legítimo o atendible del 

Banco Internacional por el dominio en disputa, de hecho el Banco Internacional no posee 

marcas registradas con el signo distintivo “Portal Internacional” y está en posición de 

conocer que tampoco podría obtenerlas por tratarse de una expresión genérica.  Que el 

sitio web portalinternacional.cl no tiene relación alguna con operaciones bancarias 

crediticias, sino que es un proyecto profesional que le ha demandado tiempo de 

capacitación e inversión de  dineros. Fundamenta que su sitio web no tiene ni ha tenido 

semejanza alguna con el del Banco Internacional o con el de sus productos o servicios, o 

sus campañas de publicidad; de igual modo es evidente que tampoco está en el giro 

bancario, ni está haciendo un uso abusivo del dominio que tienda a confundir a los 

usuarios.  Señala que no concurren las causales de revocación del art. 22 de la 

Reglamentación de NIC Chile: portalinternacional.cl no es “engañosamente similar” a 

marcas comerciales.  Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes 

documentos: Copia de su curriculum vitae; Copia de las capturas de pantalla del sitio web 

portalinternacional.cl, que dan cuenta de los servicios profesionales que presta; Copia de 

los registros de los buscadores Google y Bing que muestran la nula relación entre los 

conceptos “Portal Internacional” y el Banco Internacional; Copia de la constancia 

extendida por el Sr.  Mario Santini Arias, que informa que fue su profesor en el Curso de 

Diseño de Sitios Web en Vitaclub; Copia del Programa del Curso de Diseño de Sitios 

Web cursado en Vitaclub  y copia del comprobante de pago del mismo; Copia del 

mensaje electrónico de la señora Cristina Devincentis que fue compañera en el Curso de 

Diseño de Sitios Web en Vitaclub.  

 

I.5.2 Planteamientos de Banco Internacional. 

Consta a fojas 40 y siguientes que don Sebastián Olivares Ugarte en representación de 

Banco Internacional presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre 
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de dominio de autos. Señala que la historia de Banco Internacional, se remonta a 1944 

cuando referida entidad bancaria inicia sus actividades y luego hace una reseña histórica 

del banco. Señala que se ha convertido en un importante oferente en el mercado, dándole 

fama y notoriedad a su nombre “Banco Internacional”, teniendo como elemento principal 

precisamente el signo “Internacional” el que le ha dado su identidad, entre las otras 

entidades que ofrecen sus servicios y productos. Señala que al ingresar al sitio Web 

“portalinternacional.cl”, cualquier usuario esperaría encontrar información relativa al 

negocio y productos del Banco Internacional, ya que ha dado fama y notoriedad al signo 

Internacional y no es de extrañarse que los usuarios de Internet piensen que se trata de 

algún tipo de servicio o promoción de su mandante, lo que le acarreará perjuicios a su 

representada y a quienes busquen información sobre ella. Fundamenta que el nombre de 

dominio en conflicto, “portalinternacional.cl”, incorpora íntegramente el elemento 

distintivo por el que su mandante se ha dado a conocer entre quienes usan sus servicios, a 

saber, Internacional, elemento que posee fama y notoriedad en el mercado. Además la voz 

“Internacional” se utiliza por su mandante como parte íntegra de su imagen corporativa. 

Agrega que su representada es titular, entre otros, de la familia de marcas Banco 

Internacional, encontrándose dicha marca registrada, entre otros, en los registros N° 

926320, N° 824208, N°822733, todas para  distinguir productos y servicios de la clase 36. 

Así mismo, registra a su haber marca como Rentafactoring Banco Internacional, Banco 

Internacional Especialistas en las Necesidades Financieras de las Medianas Empresas, 

Factoring Banco Internacional, todas para productos y servicios de la clase 36. Concluye 

que el dominio en disputa, portalinternacional.cl, incorpora íntegramente el elemento de 

mayor distintividad en las marcas registradas por su mandante, esto es,  Internacional, y 

no puede desconocerse el carácter de “marca notoria” del cual se encuentran revestidos los 

signos pertenecientes a la familia de marcas de propiedad de su mandante. Lo anterior, 

demuestra el interés de su representada en proteger su nombre y marca, y con ello, evitar la 

dilución marcaria a la que se vería enfrentada, en el caso de asignarse el nombre de dominio 

en disputa al primer solicitante.  En cuanto a los criterios aplicables para conflictos de 
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asignación de nombres de dominio, se refiere al principio denominado como “First Come, 

First Served”, no puede ser utilizado, ya que, su parte posee un derecho real y efectivo 

sobre el mismo, el cual proviene o emana de su exitosa trayectoria empresarial, de sus 

marcas y nombre de dominio, que contiene la expresión “Internacional”, como es el caso 

del dominio bancointernacional.cl.  Cita criterios de Nic Chile, que han sido recogidos 

por el Reglamento de NIC-Chile, en particular, el artículo 23 letra a), señala que el 

nombre de dominio “portalinternacional.cl” es engañosamente similar y coincide con las 

marcas de su mandante, y que contienen el término distintivo, Internacional, a la cual su 

representada le ha dado la fama y notoriedad. Agrega, que es posible apreciar la similitud 

gráfica y fonética entre el dominio en disputa y los registros marcarios de su mandante. 

Además señala que existe una evidente similitud entre razón social, marcas y nombre de 

dominio de los cuales es titular su mandante y el dominio en disputa. Concluye que el 

término “portal”, que compone el nombre de dominio en disputa, no constituye un 

elemento suficientemente diferenciador ni otorga la distintividad necesaria a la actividad 

del primer solicitante, con grave riesgo de resultar engañosa para quienes deseen acceder a 

los servicios que ofrece su representada. Señala que se puede apreciar en la página web 

www.portalinternacional.cl, la primera solicitante presta “…servicios de consultoría tienen 

por objeto el apoyo a nuestros clientes para proyectar de manera confiable los riesgos y 

beneficios de posibles inversiones…”, de lo que se puede concluir a todas luces, que los 

servicios que presta la primera solicitante, a través de internet, son aquellos incluidos dentro 

de la clase 36, siendo estos, los mismos que presta el Banco Internacional y que ha protegido 

con los registros marcarios que incluyen el signo que lo identifica, Internacional, el que a su 

vez, es el elemento principal del dominio en disputa.  A mayor abundamiento, señala que es 

un hecho de pública notoriedad que el término “Portal”, es usado en el mercado para 

denominar un lugar donde se pueden encontrar, entre otras cosas, distintos tipos de servicios, 

por lo que como ya se señaló, no permite diferenciar el dominio pedido, suficientemente, de 

los registros marcarios de su mandante, y respecto de los cuales existe protección jurídica a 

su favor.   También cita el legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, que se 
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manifiesta en un interés real y efectivo en la asignación del nombre de dominio. En el 

caso particular, su mandante tiene un nombre o razón social, íntimamente ligado al 

nombre de dominio, el cual goza de presencia y reconocimiento en el mercado nacional. 

La vinculación del nombre de dominio en disputa con la razón social de su mandante, así 

como su relación del dominio y registros marcarios, como así también el hecho de que la 

primera solicitante ofrece los mismos servicios de la clase 36, permiten concluir que 

Banco Internacional, es el titular del mejor derecho para la asignación del nombre de 

dominio en disputa “portalinternacional.cl”. Cita el criterio de identidad, que establece 

que corresponde 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. 

Su mandante lleva por nombre “Banco Internacional”, y utiliza efectivamente el nombre 

Internacional como signo distintivo, no cabe duda que los usuarios enfrentados al 

dominio “portalinternacional.cl” que alude directamente al nombre de su mandante y que 

utiliza términos incluidos en su marca corporativa, pensarán que éste también pertenece a 

su mandante, así como la información que en él se contiene.  Cita el criterio del Uso 

Empresarial Legítimo, señala que su mandante interviene y es reconocida en el mercado 

con el nombre “Banco Internacional”, es decir, lleva años utilizando la expresión 

contenida íntegramente en el nombre de dominio. Cita la Buena fe en la solicitud de 

inscripción del dominio en disputa, señala que su representada ha obrado de buena fe, sin 

contrariar los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil.  Lo único que 

pretende su representada es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al 

trabajo empresarial que ha realizado y a la fama y notoriedad que ha adquirido desde hace 

años. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: 

Impresiones del sitio web www.inapi.cl, con los registros marcarios de los cuales es 

titular su mandante, y que contienen la expresión “Internacional”; Impresiones sitio web 

www.nic.cl, que acredita el registro de dominio bancointernacional.cl; Impresiones sitio 

web www.portalinternacional.cl y www.bancointernacional.cl, que da cuenta que ambas 

partes prestan servicios de consultoría e inversiones; Variado productos de su mandante, 
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como folletos, y artículos de merchandising, que dan cuenta que el término y principal 

denominador es el término Internacional.   

 

I.6 Etapa de Respuestas.- 

 

I.6.1 Respuesta de doña Beatriz Matilde Ramacciotti. 

Consta a fojas 72 don Carlos Patricio Reusser Monsalvez en representación de doña 

Beatriz Matilde Ramacciotti evacuó respuesta a los argumentos expuestos por  Banco 

Internacional.  En relación a lo señalado por la contraparte en cuanto a que el Banco ha 

consolidado como áreas de negocio el leasing, el factoring y el financiamiento 

inmobiliario, señala que se trata de áreas a las que claramente no se dedica su 

representada y el Banco Internacional no tiene como área de negocios las Consultorías y 

Asesorías profesionales. Siendo así no se advierte de que  manera podrían colisionar los 

intereses del Banco con los de su representada.  Además señala que por causa de la 

especialidad y territorialidad marcaria es que no concurre identidad entre las marcas y los 

nombres de dominio, el Banco Internacional tendría un derecho preferente al nombre de 

dominio que es símil de su marca bancointernacional.cl, pero nunca respecto de otro 

diferente como es portalinternacional.cl. Agrega que el argumento de que el Banco 

Internacional le ha dado distintividad al concepto Internacional, el que gracias a su 

esfuerzo posee hoy “fama y notoriedad” en el mercado, señala que la verdad es que 

Internacional no es más que una palabra muy antigua y ordinaria del idioma castellano, 

relativo a lo que incumbe a dos o más naciones o a lo que trasciende a las fronteras de un 

país (Diccionario RAE) y, por ende, es aplicable a cualquier cosa sin que dicha mención 

diga relación alguna con derechos del segundo solicitante.  Deduce que del art. 20, letra g) 

de la Ley de Propiedad Industrial, la fama y notoriedad es una institución establecida con 

miras al registro de marcas extranjeras en Chile (y no de los nombres de dominio) y que, 

en cualquier caso, la fama y notoriedad es un hecho y como tal debe probarse conforme a 

las reglas generales, lo que no ha sucedido en autos. En cuanto al argumento de la 



 9 

titularidad de cuatro marcas: Banco Internacional, Rentfactoring Banco Internacional, 

Banco Internacional Especialista en las Necesidades Financieras de las Medianas 

Empresas y Factoring Banco Internacional, señala que la contraparte destaca y subraya la 

palabra Internacional intentando aislarla del resto y omitiendo decir que ese concepto 

siempre aparece relacionado con el de “Banco”, actitud proscrita expresamente por los 

incisos 3 y 4 del art. 19 de la Ley N.° 19.039.  Resulta evidente que la protección marcaria 

que ha recibido es al conjunto y no a los términos “Banco” o “Internacional” 

individualmente considerados, siendo el interés subyacente a esa estrategia el disfrazar lo 

obvio: se llama Banco Internacional, es titular de la marca Banco Internacional (y 

variaciones que incluyen ese nombre), se da a conocer a público como Banco 

Internacional y el nombre de dominio que utiliza es bancointernacional.cl. Siendo así 

malamente podría extender los efectos y derechos que emanan de la titularidad que invoca 

a la expresión Portal Internacional, pues no es titular de la marca Portal Internacional 

(expresión genérica, por lo demás), no se da a conocer a público como Portal 

Internacional y, por ende, tampoco tiene un derecho preferente al nombre de dominio 

portalinternacional.cl.  Agrega que la asignación del nombre de dominio 

portalinternacional.cl a doña Beatriz Matilde Ramacciotti no entraña riesgos de dilución 

marcaria, no genera perjuicios ni confusión entre los consumidores y no da lugar a 

equívocos de ninguna especie, pues su representada notoriamente no se dedica a la 

intermediación de servicios financieros ni a operaciones de crédito de dinero, actividades 

distintivas del giro bancario, sino que a prestar asesorías y consultorías profesionales en el 

ámbito internacional, área en la cual tiene una vasta trayectoria y reconocimiento.  En 

cuanto al principio jurídico prior in tempore, potior in iure (o en su versión posmoderna, 

“first come, first served”) señala que una de las partes tendrá una posición jurídica 

prevalente respecto de cualquiera otra por haber formulado en primer lugar una solicitud, 

cuando esta es de buena fe y basada en un interés legítimo, cuestiones que cumple a 

cabalidad su representada quien llegó primero a solicitar el nombre de dominio para 

realizar consultorías y asesorías profesionales desde la óptica del Derecho Internacional, 
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con un nombre que estima representativo de sus preferencias, servicios e intereses. Siendo 

así le asisten derechos legítimos para emplear la expresión internacional en la promoción 

de  sus servicios, basados en su área de especialización y trabajo por más de treinta años. 

Respecto de lo que la contraparte llama “Criterio de NIC-CHILE”, que no es más que una 

invocación del artículo 23 del Reglamento que establece las causales de revocación, 

advierte que estas son inaplicables por cuanto son requisitos del procedimiento de 

revocación. Sin perjuicio de eso, señala que claramente en el caso de autos no confluyen 

los requisitos de esta causal.  En cuanto a la pretendida “exacta identidad” entre la 

expresión “Banco Internacional” con “Portal Internacional” que invoca el segundo 

solicitante, esta no tiene asidero alguno ni de carácter fonético, ni gramático, ni racional, 

por lo que debe ser rechazado. De hecho, nadie buscaría un local o agencia llamada 

“Portal Internacional” para, por ejemplo, realizar un depósito a plazo o cobrar un Vale 

Vista, pues no existe realmente identidad de expresiones.  Señala que alega el segundo 

solicitante que del examen de la página web “portalinternacional.cl” se desprende que esta 

presta “servicios de consultoría que tienen por objeto el apoyo a clientes para proyectar de 

manera confiable los riesgos y beneficios de posibles inversiones...”, señalando que son 

los mismos que presta el Banco Internacional. Omite deliberadamente señalar lo que dice 

la página web a renglón seguido: “Nuestra asesoría especializada incluye el análisis y la 

evaluación de las condiciones internas y externas (relacionamiento internacional) de un 

país considerando, entre otros indicadores, la gobernabilidad democrática; el desarrollo  y 

confiabilidad de las instituciones públicas; la estabilidad macroeconómica y fiscal; la 

situación de la banca, el financiamiento y la carga tributaria; los recursos humanos; las 

ventajas y/o desventajas de la ubicación geográfica y grado de desarrollo de la 

infraestructura; la seguridad jurídica; la seguridad ciudadana; el grado de inserción a la 

economía mundial y su prestigio en el sistema internacional.” Agrega que su representada 

no es ni pretende ser una empresa del giro bancario, sino que presta servicios 

profesionales de consultoría y asesoría en aspectos muy diferentes a los establecidos en la 

Ley General de Bancos.  Por otra parte, mal puede el Banco Internacional sostener que 
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también presta servicios ajenos al giro bancario cuando en la portada de su sitio web 

declara expresamente cuáles son sus productos: cuenta corriente, tarjeta de crédito 

MasterCard, Seguro de Fraude y Clonación, Crédito Open, Crédito Hipotecario e 

Inversiones. Es decir, no forma parte de sus productos o servicios las consultorías ni las 

asesorías.  Respecto del “Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa”, el 

segundo solicitante señala tenerlo en base a la vinculación íntima que existe entre su 

marca Banco Internacional y portalinternacional.cl, además del riesgo de dilución de su 

marca. Niega en forma categórica estas afirmaciones, pues el interés legítimo no ha sido 

demostrado, sino que todo lo contrario: Banco Internacional no es confundible con 

portalinternacional.cl,  su representada no se dedica al giro bancario, sino a consultorías y 

asesorías profesionales en temas de relaciones internacionales y no consta de manera 

alguna que los consumidores o clientes del Banco Internacional traten de relacionarse con 

este a través de portalinternacional.cl, ni por de error, confusión  ni por engaño.  En 

relación a los “Criterios de Identidad”, señala que la contraparte sostiene que “no cabe 

duda que los usuarios enfrentados al dominio portalinternacional.cl pensarán que éste 

también pertenece a mandante. Recuerda que la marca corporativa acreditada en autos es 

Banco Internacional y derivados, y no “Portal Internacional”: no existe la pretendida 

identidad. Respecto de lo que el segundo solicitante llama “Uso Empresarial Legítimo”, 

alega en su favor que “lleva años utilizando la expresión contenida íntegramente en el 

nombre de dominio”, lo que es manifiestamente falso: el Banco Internacional no usa ni ha 

usado la expresión portalinternacional.cl como distintivo de sus productos y servicios, tal 

como se desprende de los mismos documentos y folletería que ha acompañado.  

Finalmente, el Banco Internacional alega que ha obrado de buena fe,  “toda vez que es su 

propio nombre o razón social, el que se relaciona con el dominio "portalinternacional.cl".  

Niega en términos absolutos la buena fe del Banco Internacional en dos sentidos 

diferentes: una, porque el nombre de dominio portalinternacional.cl no es representativo 

ni similar a su razón social y, la otra, porque es evidente la ausencia de un interés legítimo 

o atendible del Banco Internacional por el dominio en disputa: el Banco Internacional no 
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posee marcas registradas con el signo distintivo “Portal Internacional” y está en posición 

de conocer que tampoco podría obtenerlas por tratarse de una expresión genérica; es 

evidente que el sitio web en disputa no tiene ni ha tenido semejanza alguna con el del 

Banco Internacional o con el de sus productos o servicios, o sus campañas de publicidad; 

de igual modo es evidente que tampoco su representada está en el giro bancario, ni está 

haciendo un uso abusivo del dominio que tienda a confundir a los usuarios, sino que ha 

sido arrastrada a un juicio por el mero capricho de una entidad bancaria a la que no le 

bastó el nombre con el que ya operaba en Internet normalmente. Es más, la posición del 

Banco Internacional resulta incompatible con los derechos y libertades establecidas en el 

art. 19, número 21, de la Constitución Política de la República pues al intentar capturar 

para sí el concepto de “Internacional”, está negando en este caso concreto a una abogada 

internacionalista el derecho a desarrollar libremente las actividades económicas derivadas 

de su especialización que, desde luego, no son contrarias “a la moral, al orden público o a 

la seguridad nacional”. De igual forma, y al contrario de lo planteado por el segundo 

solicitante, el concepto de Internacional es un genérico que no era registrable 

aisladamente como signo distintivo en los tiempos del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial  (1883), no lo es ahora, ni lo será en el futuro. 

Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: copia 

de la portada en Internet en que se señalan los productos del Banco Internacional, dentro 

de los que no se encuentran las Consultorías o Asesorías profesionales. También consta a 

fojas 92 de autos que don Carlos Reusser Monsalvez en representación de doña Beatriz 

Matilde Ramacciotti hace presente que el segundo solicitante insiste en que el Banco 

Internacional, al igual que su representada, se dedican a prestar servicios  profesionales de 

consultoría y asesoría, cuando en realidad se trata de una sociedad anónima de giro 

bancario y no de una sociedad de profesionales. Por ende, su representada y el Banco 

Internacional  en absoluto participan y/o compiten dentro del mismo segmento de 

mercado.  Además señala que la marca y forma que se da a conocer el segundo solicitante 

es “Banco Internacional” y no puede pretender arrogarse privilegios sobre el concepto 
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“Internacional” aisladamente considerado, no se corresponde con su marca, y además es 

un concepto genérico sobre el que aisladamente nunca podrá tener privilegios, de acuerdo 

al art. 20 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.  Es más, señala que los mismos 

registros marcarios señalan expresamente que la protección se otorga “Como Conjunto”, 

es decir, no es posible invocar por separado “Banco” o “Internacional”.  Agrega que como 

argumento nuevo el Banco Internacional señala que ha alcanzado distintividad en el 

mercado de las consultorías y asesorías profesionales, al respecto hace presente  que la 

distintividad es un hecho, y como tal, debe ser probado, lo que no sucede en autos.  Sin 

perjuicio de lo cual, malamente puede alegrase distintividad sobre un término genérico, 

respecto del cual no caben privilegios marcarios.  Finalmente acompaña los siguientes 

documentos: Copia simple de la primera página del “Texto Actualizado de los estatutos 

Banco Internacional”; Impresión de consulta a la base de datos del INAPI, que da cuenta 

que la protección marcaria se ha concedido al conjunto y no a los términos “banco” e 

“internacional” separadamente. 

 

1.6.2 Respuesta del  Banco Internacional. 

Consta a fojas 81 y siguientes que don Sebastián Olivares Ugarte en representación del 

Banco Internacional realizó las siguientes observaciones. En relación a lo sostenido por la 

contraparte en cuanto a que  el Banco Internacional no tiene como área de negocios las 

consultorías y asesorías profesionales, señala que su representada realiza y lleva a cabo 

una gran cantidad de negocios, entre ellos, los de consultoría e inversiones, los que 

promociona en su página bacointernacional.cl.  A mayor abundamiento cuenta con 

variados registros marcarios que contienen como elemento común el signo Internacional, 

la mayoría para la clase 36,  que precisamente sirve para distinguir servicios prestados en 

el marco de operaciones financieras y monetarias, dentro de las cuales se encuentra las de 

inversiones y negocios, que tanto el primer solicitante como su representada ofrecen en el 

mercado.  Agrega que la gran mayoría de las marcas inscritas para los servicios de la 

clase 36, y que contienen el signo Internacional, son de propiedad de su mandante, y los 
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que no lo son, gozan de una identidad propia, lo que no ocurre con el dominio 

portalinternacional.cl.  Señala que su representado realiza efectivamente consultorías y 

asesorías profesionales, siendo reconocido en el mercado con el signo Internacional, por 

lo que el interés de su mandante radica en el uso que le da el primer solicitante al signo 

Internacional. Agrega que el Banco Internacional ha dado fama y notoriedad al signo 

Internacional, justamente avocándose a los productos y servicios que con el referido 

nombre promociona, es decir, su representado ofrece en el mercado servicios idénticos a 

los que el primer solicitante ofrece en la web. Agrega que su oposición se funda en que el 

primer solicitante utiliza el elemento Internacional en el dominio portalinternacional.cl 

siendo que éste identifica a su mandante.  Señala que su mandante busca proteger 

mediante los registros marcarios inscritos una distintividad en el mercado de las 

consultorías y asesorías profesionales, lo que se verá vulnerado si se le concede al primer 

solicitante el dominio en disputa, toda vez que éste contiene el elemento por el cual su 

mandante se diferencia de los demás bancos de la plaza, el término Internacional.  

Considera al dominio portalinterncional.cl engañosamente similar a la marca de su 

mandante, ya que contiene el elemento distintivo de todas sus marcas, que es 

precisamente Internacional.  Para evitar confusiones entre los internautas, se inicia la 

solicitud competitiva, ya que la similitud de los signos y servicios de ambas partes es 

evidente.  Agrega que el primer solicitante interpreta erróneamente lo señalado en la 

demanda, ya que, bajo ningún supuesto su representado ha mencionado que presta 

servicios ajenos al giro bancario, por el contrario, señala que sólo quiere demostrar que el 

primer solicitante realiza aquellas funciones para las cuales su representado ha inscrito las 

marcas, esto es, la consultoría y asesoría de tipo financiero, contenido en la clase 36, 

actividad que el primer solicitante también desarrolla utilizando el signo internacional.  

Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Listado 

de marcas inscritas para la clase 36; Impresión de la página web bancointernacional.cl. 

 

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.- 
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A fojas 95 de autos, con fecha 5 de diciembre de 2012 no existiendo diligencias 

pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las 

partes por carta certificada.- 

 

II.  PARTE CONSIDERATIVA. 

 

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Beatriz Matilde Ramacciotti 

con fecha 2 de abril de 2012 solicitó el nombre de dominio “portalinternacional.cl”.   

También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Banco Internacional representado 

por Juan Enrique Puga V. y Cia. Ltda., lo solicitó con fecha 5 de abril de 2012.- 

 

II.2 Que doña Beatriz Matilde Ramacciotti fundamentó su mejor derecho para 

solicitar la asignación del nombre de dominio en que es una abogada ligada 

profesionalmente a las relaciones internacionales desde el año 1980 y que ha sido 

profesora de Derecho Internacional, Relaciones Económicas Internacionales y Relaciones 

Internacionales en diversas Universidades en Perú, México, Brasil, Argentina, Colombia, 

Bolivia, entre otros países latinoamericanos y en Georgetown University (Washington, 

DC). Asimismo señala que se ha desempeñado cargos diplomáticos  y académicos los que 

individualiza. Agrega que en el año 2009 se radica en Chile y se dedicó  a asesorar  

asuntos internacionales en el ámbito público y privado. Que solicitó el registro del 

nombre de dominio portalinternacional.cl para ofrecer a través de Internet servicios de 

consultoría en relaciones internacionales, nombre que eligió por considerarlo 

suficientemente representativo de las actividades que realiza y que busca promocionar en 

Internet. En cuanto a los fundamentos de derecho, se ampara en su calidad de primera 

solicitante, en el principio jurídico first come, first served. Argumenta que el nombre de 

dominio solicitado está constituido por un concepto o idea genérica, como es la de un 

“Portal Internacional” en Internet, la que incluso es imposible de registrar como marca 

pues adolece de una evidente falta de distintividad.  Agrega que hace un uso legítimo del 
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nombre de dominio: ofrece de buena fe sus servicios profesionales y no contraría con ello 

las normas vigentes sobre abusos de publicidad, ni los principios de la competencia leal ni 

de la ética mercantil, como tampoco afecta los derechos válidamente adquiridos por 

terceros, es decir, cumple cabalmente con los términos del art. 14 de la Reglamentación 

para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.  Señala que no existe 

riesgo de confusión entre portalinternacional.cl y Banco Internacional, tanto  porque 

ambos conceptos son perfectamente distinguibles por el público como porque el Banco 

Internacional carece de notoriedad. Agrega que el Banco Internacional tiene su propio 

nombre de dominio que utiliza para sus operaciones, bancointernacional.cl, lo que 

significa que de ningún modo ha impedido, dificultado o restringido la presencia del 

Banco Internacional en Internet. Que el sitio web portalinternacional.cl no tiene relación 

alguna con operaciones bancarias crediticias, sino que es un proyecto profesional que le 

ha demandado tiempo de capacitación e inversión de  dineros.  Agrega en su respuesta 

que no se advierte de que  manera podrían colisionar los intereses del Banco con los de su 

representada, que el Banco Internacional tendría un derecho preferente al nombre de 

dominio que es símil de su marca bancointernacional.cl, pero nunca respecto de otro 

diferente como es portalinternacional.cl. Agrega que Internacional no es más que una 

palabra muy antigua y ordinaria del idioma castellano, relativo a lo que incumbe a dos o 

más naciones o a lo que trasciende a las fronteras de un país (Diccionario RAE) y, por 

ende, es aplicable a cualquier cosa sin que dicha mención diga relación alguna con 

derechos del segundo solicitante. En cuanto al argumento de la titularidad de marcas 

señala que la contraparte destaca y subraya la palabra Internacional intentando aislarla del 

resto y omitiendo decir que ese concepto siempre aparece relacionado con el de “Banco”, 

actitud proscrita expresamente por los incisos 3 y 4 del art. 19 de la Ley N.° 19.039.  

Resulta evidente que la protección marcaria que ha recibido es al conjunto y no a los 

términos “Banco” o “Internacional” individualmente considerados.  El segundo solicitante 

se llama Banco Internacional, es titular de la marca Banco Internacional (y variaciones 

que incluyen ese nombre), se da a conocer a público como Banco Internacional y el 
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nombre de dominio que utiliza es bancointernacional.cl, siendo así malamente podría 

extender los efectos y derechos que emanan de la titularidad que invoca a la expresión 

Portal Internacional, pues no es titular de la marca Portal Internacional, no se da a conocer 

a público como Portal Internacional y tampoco tiene un derecho preferente al nombre de 

dominio portalinternacional.cl. Fundamenta que notoriamente no se dedica a la 

intermediación de servicios financieros ni a operaciones de crédito de dinero, actividades 

distintivas del giro bancario, sino que a prestar asesorías y consultorías profesionales en el 

ámbito internacional, área en la cual tiene una vasta trayectoria y reconocimiento.  En 

cuanto a la pretendida “exacta identidad” entre la expresión “Banco Internacional” con 

“Portal Internacional” que invoca el segundo solicitante, esta no tiene asidero alguno ni de 

carácter fonético, ni gramático, ni racional, por lo que debe ser rechazado. Finalmente 

señala que la marca y forma que se da a conocer el segundo solicitante es “Banco 

Internacional” y no puede pretender arrogarse privilegios sobre el concepto 

“Internacional” aisladamente considerado, no se corresponde con su marca, y además es 

un concepto genérico sobre el que aisladamente nunca podrá tener privilegios, de acuerdo 

al art. 20 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.  Es más, indica que los mismos 

registros marcarios señalan expresamente que la protección se otorga “Como Conjunto”, 

es decir, no es posible invocar por separado “Banco” o “Internacional”.  

 

II.3 Que Banco Internacional fundamentó su mejor derecho en la historia del banco 

que se remonta al  año 1944, dándole fama y notoriedad a su nombre “Banco 

Internacional”, que tiene como elemento principal precisamente el signo “Internacional” 

el que le ha dado su identidad, entre las otras entidades que ofrecen sus servicios y 

productos. Fundamenta que el nombre de dominio en conflicto, “portalinternacional.cl”, 

incorpora íntegramente el elemento distintivo por el que su mandante se ha dado a 

conocer, Internacional, elemento que posee fama y notoriedad en el mercado. Además la 

voz “Internacional” se utiliza por su mandante como parte íntegra de su imagen 

corporativa. Agrega que su representada es titular, entre otros, de la familia de marcas 
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Banco Internacional, todas para  distinguir productos y servicios de la clase 36. Que el 

dominio incorpora íntegramente el elemento de mayor distintividad en las marcas,  

Internacional, y no puede desconocerse el carácter de “marca notoria”.  En cuanto a los 

criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, se refiere al 

principio denominado como “First Come, First Served”, que no puede ser utilizado. Cita 

criterios de Nic Chile, artículo 23 letra a), que el nombre de dominio 

“portalinternacional.cl” es engañosamente similar y coincide con las marcas de su 

mandante, que contienen el término distintivo, Internacional, a la cual su representada le 

ha dado la fama y notoriedad. Agrega, que es posible apreciar la similitud gráfica y 

fonética entre el dominio en disputa y los registros marcarios de su mandante. Además 

señala que existe una evidente similitud entre razón social, marcas y nombre de dominio 

de los cuales es titular su mandante y el dominio en disputa. Que el término “portal” no 

constituye un elemento suficientemente diferenciador ni otorga la distintividad necesaria 

a la actividad del primer solicitante, con grave riesgo de resultar engañosa para quienes 

deseen acceder a los servicios que ofrece su representada. Señala que en la página web 

www.portalinternacional.cl, la primera solicitante presta servicios incluidos dentro de la 

clase 36, siendo estos, los mismos que presta el Banco Internacional. También cita el 

legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa. Cita el criterio de identidad, su 

mandante lleva por nombre “Banco Internacional” y utiliza efectivamente el nombre 

Internacional como signo distintivo, los usuarios enfrentados al dominio 

“portalinternacional.cl” pensarán que éste también pertenece a su mandante, así como la 

información que en él se contiene.  Cita el criterio del Uso Empresarial Legítimo, cita la 

Buena fe en la solicitud de inscripción del dominio en disputa. 

 

II.4   Que de acuerdo a la documentación acompañada por el Banco Internacional, fojas 

18 a 24, consta que tiene registrada la marca comercial “Banco Internacional” y otras 

denominaciones que incluyen el concepto “Banco Internacional”.  Que la marca “Banco 

Internacional” no es idéntica al nombre de dominio solicitado, “portalinternacional.cl”,  ni 



 19 

es engañosamente similar.  Lo anterior, por cuanto la marca registrada “Banco 

Internacional” está compuesto de dos términos genéricos, de manera que es la 

combinación de las palabras “Banco Internacional” el elemento que le da distintividad a 

la marca.  De esta manera la denominación “portalinternacional” no resulta 

engañosamente similar a la marca “Banco Internacional”, ya que no contiene el elemento 

distintivo de la misma que está constituido por la denominación “Banco Internacional”.   

El elemento “Internacional” es una denominación genérica, de uso común, que por sí sola 

no otorga distintividad.  En consecuencia, atendido que el nombre de dominio 

“portalinternacional.cl” no tiene el término “Banco” sino que solamente el término 

“Internacional” no resulta ser engañosamente similar a la marca registrada por el Banco 

Internacional, y aún más, atendido que la denominación contiene otro elemento, “Portal”, 

menos aún resulta ser engañosamente similar.   

 

II.5 Además de lo anterior, lo mismo debe considerarse en relación a la razón social 

del segundo solicitante, Banco Internacional, y del nombre de dominio registrado por el 

mismo, “bancointernacional.cl”, no resultan engañosamente similares al nombre de 

dominio en disputa,  “portalinternacional.cl”, ya que, el término que identifica al segundo 

solicitante es la unión de los términos “Banco” e “ Internacional”. Por el contrario, 

atendido que éste se identifica claramente con la denominación “Banco Internacional” 

mal puede considerarse que la denominación “Portal Internacional” causará confusión 

entre los usuarios de Internet acerca de la procedencia de los productos y servicios 

contratados.  En consecuencia, las marcas, razón social y nombre de dominio del Banco 

Internacional no son idénticas al dominio solicitado y tampoco son engañosamente 

similares, pues el elemento distintivo es la asociación de las palabras “Banco” e 

“Internacional”, concepto que no está presente en el nombre de dominio solicitado 

“portalinternacional.cl”. 
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II.6.- Por otra parte doña Beatriz Matilde Ramacciotti ha fundamentado que solicitó el 

nombre de dominio para prestar servicios profesionales dada su calidad de abogada 

experta en asuntos internacionales. Que el dominio “portalinternacional.cl” identifica de 

mejor manera los servicios que presta doña Beatriz Matilde Ramacciotti que aquellos que 

presta el Banco Internacional, pues su elemento distintivo de éste último es la expresión 

“Banco Internacional” y no “Portal Internacional”.  En consecuencia el concepto “Portal 

Internacional” no identifica ni al Banco Internacional ni a los servicios que presta sino 

que, a juicio de este sentenciador, si lo hace respecto a los servicios de doña Beatriz 

Matilde Ramacciotti. 

 

II.7  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado al convencimiento que el 

nombre de dominio “portalinternacional.cl” identifica claramente los productos y 

servicios ofrecidos por doña Beatriz Matilde Ramacciotti.   

    

III SE RESUELVE. 

 

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio 

en disputa “portalinternacional.cl” a doña Beatriz Matilde Ramacciotti.  

 

Cada parte pagará sus costas. 

  

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.- 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto. 
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Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.  


