FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<sindicatonacionalcredichile.cl>
- ROL 8776-

Santiago, 16 de junio de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 8776 de 25 de marzo de 2008, el Departamento de Ciencias
de la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al suscrito la
designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocacién
del nombre de dominio <sindicatonacionalcredichile.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
juré desempenfarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante SINDICATO NACIONAL DE EMPRESA EVALUADORA RECOURSE
NACIONAL S. A, RUT: 65.766.940-7, Contacto Administrativo: MIRIAM ALEJANDRA
FAUDEZ ENGRACIAL, San Antonio 220 2° Piso, Santiago y como segundo solicitante
BANCO DE CHILE, RUT: 97.004.000-5, REP. SARGENT & KRAHN, Contacto
Administrativo: Sandra Seguel, Direccién Postal: Ahumada N° 251, Santiago.

CUARTO: Que, como consta a fojas 4 y 5, con fecha 28 de marzo de 2008, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se cité a las partes a una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento, para el dia martes 8 abril de 2008, a las 9:40 horas en la sede
del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que como consta a fojas 9, con fecha 8 de abril de 2008, se llevé a cabo la
referida en presencia de dofia Claudia Méndez Massardo, en representacién del segundo
solicitante, y del sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacién, acordandose las Bases del
Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 26, con fecha 14 de abril de 2008, este tribunal arbitral
declar6 abierto el periodo de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo
en consecuencia el dia 28 de abril del presente afio.

SEPTIMO: Que como consta a fojas 27, con fecha 25 de abril de 2008, don Matias
Somarriva Labra, en representacién del segundo solicitante, Banco de Chile, present6
demanda de asignacién de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en
lo siguiente:

a) Que Banco de Chile es identificado y reconocido como una de las instituciones
financieras y crediticias mas importantes y prestigiosas de nuestro pais, y es por ello que
las marcas comerciales que protegen sus productos y servicios gozan de fama y
notoriedad en Chile y el extranjero.

b) Que CREDICHILE es una filial de Banco de Chile la cual tiene a su cargo
principalmente la division de créditos de consumo del Banco Chile y al igual que las de
marcas comerciales de Banco de Chile, gozan de fama y notoriedad en nuestro pais.

¢) Que Banco de Chile, cuenta con numerosas marcas comerciales, como parte de la
estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las
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cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Dentro de
ellas se encuentra la familia de marcas CREDICHILE. Agregando también que el
elemento distintivo de esta marca es precisamente la palabra credichile.

d) Que un usuario de internet asociaria inmediatamente el nombre de dominio
“SINDICATONACIONALCREDICHILE.CL” a una péagina que diga relacion con
informacion relativa a la filial de BANCO DE CHILE y a los servicios que ésta presta.

e) Que para reforzar el mejor derecho de que goza Banco de Chile respecto al dominio en
disputa, se sefiala que el segundo solicitante es duefio de los dominios, CREDICHILE.CL
y BANCOCREDICHILE.CL.

f) Que con el fin de proteger el activo que representan las marcas y nhombres de dominio
que identifican los servicios de Banco de Chile, éste se ha preocupado de registrar sus
marcas comerciales y nombres de dominio ante el Departamento de Propiedad Industrial
y NIC Chile respectivamente.

g) Que la simple adicion de la expresiones “SINDICATO NACIONAL” no pueden
considerarse como un elemento diferenciador, sino que por el contrario aumenta alin mas
el riesgo de confusion, ya que, como se aprecia, corresponde a un elemento secundario
gue dice relacion o alude directamente al elemento principal “CREDICHILE”, que es
idéntico a la familia de registros “CREDICHILE"” de Banco de Chile.

h) Que el nombre de dominio “sindicatonacionalcredichile.cl” se puede relacionar con, un
sindicato de trabajadores pertenecientes a alguna de las empresas de Banco de Chile.

i) Que cabe hacer presente que el sindicato que ha solicitado el nombre de dominio, no
hace alusién a su hombre, en el nombre de dominio en disputa.

j) Que en derecho comparado, y por cierto en los Ultimos afios también por la uniforme
jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y légica relacion entre los
nombres de dominio y las marcas comerciales.

k) Que la resolucion de los conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser
resuelta, en este caso, en atencién a la titularidad de registros marcarios para el signo
pedido como nombre de dominio, a lo cual se destaca que Banco de Chile, cuenta con
numMerosos registros marcarios para el signo “CREDICHILE".

[) Que con fecha 1° de Enero del afio 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 dichos
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion.

m) Que el informe final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi
como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP
(WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento
de revocacion de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como
gue 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.

n) Que dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de
NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido reglamento, en su primer péarrafo, letra
a), sefiala: “art. 22.- Sera causal de revocaciéon de un nombre de dominio el que su
inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes: a) que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante,
0 a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.”
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i) Que si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante se estaria produciendo
una dilucion de las reconocida familia de marcas CREDICHILE de Banco de Chile, lo cual
causaria evidentemente confusién en los usuarios que desearan ingresar al nombre de
dominio “SINDICATONACIONALCREDICHILE.CL” con la intencion de informarse sobre
los servicios que presta la filial de Banco de Chile.

0) Que es ldgico que quien ha creado una denominacion, en este caso la linea de
servicios y productos identificados con el signo “CREDICHILE” pueda ampararla y
protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las
cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles,
el nombre con el cual son conocidos los servicios y productos de Banco de Chile en el
mercado es uno de sus activos mas importantes.

p) Que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los
mismos fama, notoriedad y prestigio.

) Que el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de
1991, en su articulo 6 Bis establece que: “los paises de la Unidn 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, imitacién o traduccién, 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 o mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente
conocida o una imitacion susceptible de crear confusién con ésta.”

r Que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca comercial
“CREDICHILE” y sus derivadas, han de protegerse especialmente por los paises
miembros de la Unién, toda vez que de su explotacién no autorizada se deriva, por un
lado la dilucibn del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no
han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que
ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

S) que a su vez, el articulo 8° del Convenio de Paris establece que: “el nombre comercial
sera protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de depdésito o de registro,
forme o no parte de una marca de fabrica o comercio”.

t) Que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser
protegidas en Chile y en cualquier otro pais miembro del Convenio. Pues bien,
“CREDICHILE” constituye el nombre comercial, imagen corporativa y “goodwill” de
BANCO CREDICHILE, empresa relacionada con Banco de Chile, para lo cual se han
invertido cuantiosos recursos, humanos y econdmicos, tanto en Chile como en el
extranjero, y en consecuencia debe gozar de proteccion.

u) Que para probar sus asertos el segundo solicitante a acompafado los siguientes
documentos:

1. Copias de los certificados de registros marcarios individualizados en el N° 3 de lo
principal de esta presentacion.

2. Copias impresas de registros de nombres de dominio obtenidos del sitio www.nic.cl, e
individualizados en el N° 4 de esta presentacion.

3. Copia del sitio de Internet WWW.CREDICHILE.CL.

OCTAVO: Que a fojas 59, con fecha 2 de junio de 2008, este tribunal arbitral tuvo por
interpuesta la demanda de asignacién de nombre de dominio por don Matias Somarriva
Labra, en representacion del segundo solicitante.
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NOVENO: Que como consta a fojas 60, con fecha 2 de junio de 2008, este tribunal arbitral
declaré abierto el periodo de respuestas por el término de cinco dias habiles, venciendo
en consecuencia el dia 9 de junio del presente afio.

DECIMO: Que como consta a fojas 61, con fecha 9 de junio de 2008, don Matias
Somarriva Labra, en representacion del segundo solicitante, contesté el traslado dado por
este tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el criterio first come, first served no es absoluto, y tanto la doctrina como la
jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicandolo s6lo cuando ninguna
de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el hombre de dominio en disputa.
b) Que como se sefiala en la sentencia de “todochile.cl” una vez que se genera el conflicto
de signacion de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situacion
de igualdad, y sobre esta base se debe analizar cudl de las partes tiene un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en conflicto.

¢) Que respecto del criterio first come, first served, y la nula argumentacién de la contraria
sobre sus intereses sobre el nombre de dominio en cuestién, corresponde la asignacion
del nombre de dominio a Banco de Chile, quien ha aportado debidamente al proceso los
argumentos en los cuales fundamenta su derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
d) Que por regla general el silencio no constituye aceptacion de lo expuesto por la
contraria, si existen ciertas instituciones juridicas que sancionan la inactividad, como la
desercion a la apelacion.

DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 64, con fecha 13 de junio de 2008 este
Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito por don Matias Somarriva Labra, en
representacion del segundo solicitante.

DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 65, con fecha 16 junio de 2008 este
Tribunal Arbitral resolvié citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada no
objetada, que el segundo solicitante efectia un uso masivo de la expresién CrediChile, lo
que queda demostrado por el sinnimero de registros marcarios, que contienen esta
expresion, cuya propiedad pertenece al Banco de Chile, siendo contenida completamente
la expresion CrediChile, en el nhombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se
encuentra acreditado en autos por la abundante prueba documental aportada por el
segundo solicitante

SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente notificada
a las partes del proceso, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas
procesales establecidas en su propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el
ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide
que se produzca la situacién conocida como la absolucion de la instancia o non likuet, que
existia en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el
juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez
debera dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevé la carga de la prueba”
APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que, el primer solicitante no obstante haber sido reglamentariamente
notificado en todas las instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que a este
Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que
puede atribuirseles cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del
procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria para la prosecuciéon del juicio
ni siquiera el patrocinio de un abogado, toda vez que se puede autorizar, de acuerdo a la
Ley de Comparecencia en Juicio 18.120, la comparecencia personal del o los solicitantes
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y, ademas, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posicién
juridica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede
tenerse en cuenta por interpretacién analdgica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen
normas de politica de interés general relativas a la aplicacion y a las funciones del
dominio de primer nivel «.eu», asi como los principios en materia de registro, Reglamento
que en su articulo 22 N° 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de
las partes en un procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los
plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podran
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”.
QUINTO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en
contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este
sentenciador en diversas causas, €s una sancidn procesal que se encuentra consagrada
en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como el articulo 201 del
Cdédigo de Procedimiento Civil que declara la desercion del apelante que no comparece
dentro de plazo; el articulo 435 del mismo Cédigo, que tiene por reconocida la firma o
confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene titulo ejecutivo,
no comparece; y, por ultimo, los articulos 693 y 695 del cuerpo normativo sefialado,
relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta
dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es
objetada dentro del término, se tendra por aprobada.

SEXTO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha sefialado reiteradamente
la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, y tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997),
N° 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales
Coya, Monica:"Puesto que el arbitro arbitrador estd4 llamado a fallar conforme a la
prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada
calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de
gueja en contra de la sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra
es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda,
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir®, han sido las maximas de la prudencia
y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto de los principios
formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.
SEPTIMO: Que este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer
solicitante puede llevar a confusién a los usuarios de Internet, toda vez que la expresion
CrediChile, puede generar la impresion de que se trataria de la pagina Web oficial de
Banco CrediChile, filial del segundo solicitante, el Banco de Chile.

OCTAVO: Que por ultimo, y siguiendo con los razonamientos que la sana critica y la
prudencia otorgan a este sentenciador en su calidad de arbitrador, no cabe mas que
entender, como es el caso de autos, que sancionar al primer solicitante que no sélo no
acredita un interés en el nombre de dominio sino que permanece en absoluto silencio
durante el proceso, permite mitigar el efecto de la ciberocupacion.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cdédigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.



RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad,
aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio
<sindicatonacionalcredichile.cl>, al segundo solicitante, esto es al BANCO DE CHILE,
RUT: 97.004.000-5.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los
cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Controversias
NIC-Chile. Autorizan las testigos PaoLA DE LA PAz CIFUENTES MuRoz, cédula de
identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONzALEz GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3.



