Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio securitec.cl
Santiago, 19 de marzo de 2009. 1
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF09953 de fecha 5 de diciembre de 2008, el
Departamento de Ciencias de la Computaciéon de la Universidad de Chile
(NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripciéon del
nombre de dominio “securitec.cl”;

SEGUNDOQO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto Innotec System, representada por
Roberto Patricio Iglesias Derderian, ambos con domicilio en Av. Andrés
Bello 2777, Of. 504, Las Condes, Santiago, quien solicité dicho nombre de
dominio con fecha 31 de julio de 2008 a las 16:32:31 GMT, y Banco de
Crédito e Inversiones, representada por Estudio Sargent & Krahn, en la
persona de dona Paula Benavides, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello
2711, piso 19, Las Condes, Santiago, quien solicité dicho nombre de dominio
con fecha 13 de agosto de 2008 a las 22:18:14 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 5 de diciembre de 2008, la cual rola
a fojas 4 de autos, el suscrito acept6 el cargo para el conflicto por el nombre
de dominio securitec.cl, y juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 16 de diciembre de 2008 a las 10:10 horas.

CUARTO: Que las resolucién y citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 5
de diciembre de 2008 y a las partes por correo electronico de la misma fecha
y por carta certificada de fecha 9 de diciembre de 2008, respectivamente,
segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 4, 5, 6 y 7 de autos.
QUINTO: Que el dia 16 de diciembre de 2008, a las 10:10 horas, tuvo lugar
el comparendo decretado, con la asistencia de dona Carolina Saez Tapia por
la segunda solicitante y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose
el acta que rola a fojas 17 de autos.

SEXTO: Que el mismo dia 16 de diciembre se notificé a las partes por correo
electréonico lo obrado en la audiencia y resoluciones dictadas de fojas 17,
segun consta del atestado de fojas 19.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante a fojas
20 de autos, la parte de Banco de Crédito e Inversiones presenté demanda
arbitral en los siguientes términos: Que la parte tiene sus origenes en el ano
1937, en donde el empresario chileno Juan Yarur decidié constituir la
institucién financiera que hoy en dia se conoce como Banco Crédito e
Inversiones o BCI. Que BCI es un banco universal con una importante
presencia en Chile. Que tiene 11filiales y 243 sucursales en todo el pais, con
mas de 9.000 empleados. Que esta organizado en tres areas comerciales

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

principales: banca mayorista, PYMEs y banca minorista. Que en el afo
2004, BCI compro el actual Banco Nova para aumentar su presencia en el
mercado de préstamos para consumo. Que Banco Nova, ahora un
departamento dentro de la division de banca minorista de BCI,
implementara el nuevo programa de préstamos para estudiantes. Que posee
ademas sucursales en Miami y oficinas de representacién de Sao Paulo,
Brasil y Lima, Pert, de modo que es evidente su presencia en el mercado
internacional. Que las dltimas clasificaciones de riesgo indican que BCI es
un banco con una estructura patrimonial s6lida y un nivel de eficiencia alto
respecto del sistema financiero. Que destaca el crecimiento sostenido de su
participacién de mercado, acompanado de mejoras en su eficiencia operativa
y calidad de cartera estable. Que es en la actualidad una empresa lider en el
mercado de los servicios y productos bancarios. Que cuenta con numerosas
marcas como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del
mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas
ante el Departamento de Propiedad Industrial, dentro de las cuales se
encuentran las siguientes: a) Registro N° 817.574 seguritek, denominativa,
para distinguir productos en clase 9 y b) Registro N° 791.432, seguritek,
denominativa, para distinguir productos en clase 36. Que junto con ello, se
encuentra en tramite la solicitud N° 759.547, “SEGURITEK”, denominativa,
para distinguir servicios en clase 42. Que es reconocida y légica la actitud
de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les
son familiares. Que, en este caso, un usuario asociaria inmediatamente el
nombre de dominio “Securitec.cl” a un sitio que diga relacién los productos y
servicios ofrecidos por la parte la denominacién seguritek. Que dicha
confusion se fundamenta en la gran similitud fonética y wvisual que
presentan ambas expresiones. Que ademas, a modo de reafirmar el mejor
derecho de que goza la parte, senala que es titular del siguiente nombre de
dominio: Seguritek.cl. Que asi las cosas, como se aprecia de la siguiente
comparacion, el dominio en disputa es practicamente idéntico a la marca y
nombre de dominio previamente registrado por la parte: SEGURITEK
(marca comercial de la parte); SECURITEC.CL (nombre de dominio en
disputa) y SEGURITEK.CL (nombre de dominio de la parte). Que, en otras
palabras, el solicitante se ha limitado a tomar la marca y nombre de dominio
de la parte, introduciendo minimas modificaciones, las cuales resultaran
imperceptibles por los usuarios de Internet. Que, en este sentido, la simple
modificacién de la letra G por una C y la letra final K por una C no pueden
ser considerados elementos diferenciadores suficientes y adecuados. Que en
efecto, las letras “G” y “C” se pronuncian de manera similar y ademas son
muy parecidos desde el punto de vista grafico, por su parte, las letras “C” y
“K” son fonéticamente idénticas. Que asimismo, en el caso de autos resulta
fundamental considerar el tipo de servicios que presta la parte a través de
Internet. Que, en efecto, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
corresponde a una institucion financiera, la cual, como toda institucién de
este tipo, cuenta con servicios de transferencia electronica de fondos,
revision de saldos, pago de deudas electréonicamente, etc. Que asi las cosas,
la confusiéon de una marca o nombre de dominio de la parte con el dominio
de un tercero resulta atin mas grave, ya que, atendido el tipo de servicios
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que presta via Internet, podria traer como resultado una serie de problemas
econémicos y financieros para sus clientes y usuarios de Internet. Cita
Derecho, invoca el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su
relacién con los nombres de dominio, cita normativa de Icann, Ompi y Nic
Chile, 1nvoca el criterio de identidad, cita normativa del Convenio de Paris,
invoca el criterio de la creacién intelectual del signo pedido, todo ello para
concluir solicitando le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.
OCTAYVO: Que por resolucién de fecha 2 de enero de 2009, rolante a fojas 36,
se confiri6 traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia de la
primera solicitante.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 9 de enero de 2009, la cual rola a
fojas 37 de autos, se recibi6 la causa a prueba, fijandose los siguientes
hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses
de las partes en la denominacién “securitec”; 2.- Utilizacion efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la
denominacién “securitec”.

DECIMO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las
siguientes pruebas:

Por la parte de Banco de Crédito e Inversiones, la documental consistente
en: 1) Copia de registros marcarios (fs. 25 a 27); 2) impreso de pagina web de
Nic Chile para el dominio seguritek.cl, 3) Copia de la sentencia arbitral
recaida en autos por dominio viiasdelmaipo.cl (fs. 29)

Por la parte de Innotec System no se rindieron pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 16 de marzo de 2009, notificada
con esa misma fecha, rolante a fojas 31 de autos, se cit6 a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo de la
parte expositiva, acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron
objeto de impugnaciones ni observaciones, razon por la cual el Tribunal los
tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio “securitec.cl”’, y segin
consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posicién de los
litigantes de este juicio, en relaciéon con el nombre de dominio en disputa, es
la siguiente: el primer solicitante, Innotec System, demostré tal calidad, lo
cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y buena fe en su
inscripcién, que se expresa en el principio "First come, first served",
presuncién que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder
ante prueba en contrario. Fuera de dicha presuncion, no aporté argumentos
ni pruebas adicionales. En cuanto a la segunda solicitante, Banco de Crédito
e Inversiones, acredité ser titular de registros marcarios y del nombre de
dominio para la expresién “Seguritek” (fs, 25 a 28), datando tales registros
de fechas 4 de julio de 2007 y 26 de mayo de 2008 (fs. 27 y 26), y registro en
tramite iniciado con fecha 22 de enero de 2007 (fs. 25). Por otra parte, es
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evidente la similitud grafica y fonética de la expresion “Securitec” con las
marcas de la demandante, asi como su significado visible.

TERCERO: Que, en forma adicional a lo anterior, sélo la demandante
concurrié a los puntos de prueba del auto de fojas 37, manifestando y
comprobando poseer derechos de propiedad industrial e interés en expresion
analoga a la disputada.

CUARTO: Que, en mérito de lo antes considerado, se acogera la demanda,
en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,
sobre Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Banco de Crédito e
Inversiones en contra de Innotec System, y se asigna el nombre de dominio
securitec.cl a favor de Banco de Crédito e Inversiones, sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con
firma digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién
por el Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe,
designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacidén, y remitase el
expediente a NIC Chile. Comuniquese a las partes y a Nic Chile esta
sentencia por correo electronico para solos fines informativos y sin perjuicio
de su notificacién por correo certificado.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y
dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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