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7 de noviembre de 2005

Juez arbitro:
Marcos Morales Andrade

1. LAS PARTES
Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: Dofia «Lissette Nancy Baradit Saavedra», domiciliada en Manuel
Rodriguez N° 3277, Maipl, Santiago, en adelante también denominada el «Primer
Solicitante», por si.

1.2. Segundo Solicitante: «Banco de Crédito e Inversiones», domiciliado en Av. Andrés Bello
Ne 2711, Of. 1701, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante»,
representado por don Jorge Caro Cordero y/o don Fernando Ureta.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignacién del nombre de
dominio <somosdiferentes.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio
0 SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el
Segundo Solicitante.

3. ITER PROCESAL

Con fecha 22 de octubre de 2004, Dofia Lissette Nancy Baradit Saavedra solicité la inscripcién
del nombre de dominio <somosdiferentes.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, parrafo 1°, de la Reglamentacién para
el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la
«RNCh», Banco de Crédito e Inversiones solicité también la inscripciéon del mismo nombre de
dominio <somosdiferentes.cl> con fecha 04 de noviembre de 2004, en adelante, la «Segunda
Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4
y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en adelante el «Anexo»,
contenido en la RNCh, y mediante oficio OF04521, de fecha 28 de febrero de 2005, NIC Chile
designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del presente conflicto sobre
asignacion del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo dia por via
electrénica la documentacion disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en
papel de todos los antecedentes.
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Con fecha 4 de marzo de 2005, este sentenciador acepto el cargo de arbitro arbitrador y jurd
desempeiiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolucion, se
tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijAndose como sede para su
funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Regién Metropolitana.
Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes a una audiencia en la sede del tribunal,
para el dia 10 de marzo de 2005, a las 19:30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se
llevaria a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliacion entre
las partes se fijaria el procedimiento a seguir para la resolucion del conflicto. Finalmente, en la
misma resolucién se ordend agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al
sefior Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrénico a las
direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignandole al proceso el Rol N° N°132-2005.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes mediante carta
certificada. La misma informacién fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 10 de marzo de 2005 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas las partes, con la
sola asistencia de don Juan Francisco Reyes, representante del Segundo Solicitante Banco de
Crédito e Inversiones, en presencia de este arbitro, con la asistencia del egresado de Derecho
don Ricardo Montero Castillo, quien oficié6 como actuario, y en rebeldia del Primer Solicitante.
No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, el tribunal inform6 que las reglas de
procedimiento serian detalladas en una resolucién a ser notificada a las partes. De todo lo
obrado se levantd un acta que fue firmada por la parte compareciente, por el actuario y por el
arbitro.

Con fecha 21 de marzo de 2005 este arbitro dicté resolucién fijando las reglas de
procedimiento, que fueron basicamente las siguientes:

- Las partes tendran un plazo comdn no superior a diez dias para presentar sus
correspondientes demandas, término que sera fijado por resolucion del tribunal notificada a las
partes por correo electronico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su
defecto, a aquellas que se indican en la primera resolucion de este tribunal.

- Las demandas se presentaran por escrito y contendran los argumentos en virtud de
los cuales se solicita la asignacion del nombre de dominio en disputa. Ademas, se deberan
acompafiar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No seran admisibles
la prueba testimonial ni la absolucion de posiciones. El tribunal tendré la facultad de rechazar
actuaciones o diligencias que estime innecesarias 0 que puedan realizarse alternativamente
de otro modo.

- Una vez presentada la Ultima demanda, o vencido el término para ello, se dara
traslado comudn a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las
pruebas contrarias, sin que puedan acompafarse nuevas pruebas.

- Vencido el término para contestar, quedara cerrado el debate, sin necesidad de
certificacién, y el proceso quedara en estado de sentencia.

- En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le
conferird igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado
conterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso
guedarda en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.

En la referida resolucion se detallaron ademas diversas reglas de tramitacion relativas a
plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que
cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, seria resuelta libremente por el tribunal,
quien podria igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de
procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirian efectos para las
partes desde la fecha de su natificacion.

Con fecha 29 de marzo de 2005 se dictd resolucion notificada a las partes por via electronica
con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Prorrégase el plazo establecido en la resolucién
de fecha 21 de marzo de 2005, hasta el dia 31 de marzo de 2005.»

Con fecha 9 de abril de 2005 se dict6 resolucion notificada a las partes por via electrénica con
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igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Las partes tendran plazo hasta el dia 20 de abril de
2005 para presentar sus demandas solicitando la asignacion del nombre de dominio en
disputa. En dicha presentacién cada parte deberd acompafar ademas todas las pruebas en
que funda su pretension. Ademas, una copia de cada presentacion debera ser enviada por
correo electronico a la direccién <tribunal@arbitral.cl>».

Con fecha 20 de abril de 2005, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompafiando
ademas la documentacion probatoria en que sustenta su pretension.

Con fecha 2 de mayo de 2005 se dictd resolucion notificada a las partes por via electrénica
con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo la demanda del Segundo Solicitante:
A LO PRINCIPAL: Por presentada la demanda, se resolvera en definitiva. AL OTROSI: Por
acompafados, con citacién. Fijase plazo hasta el dia 6 de mayo de 2005, sin posibilidad de
prérroga, para que el Primer Solicitante presente por escrito los descargos, réplicas u
objeciones a la presentacién del Segundo Solicitante, sin que pueda acompafiar ningun tipo de
prueba, atendido el estado de la causa. Vencido el término anterior, quedara cerrado el
debate y el proceso quedara en estado de sentencia, sin necesidad de resolucién ni
certificacion de ningun tipo.»

Vencido el término indicado anteriormente, el Primer Solicitante no dio cumplimiento a lo
dispuesto, y tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. Enrelacion al Primer Solicitante

El Primer Solicitante Dofa Lissette Nancy Baradit Saavedra no comparecié en autos, no
obstante haber sido debidamente emplazado y notificado durante el curso del proceso de
todas y cada una de las resoluciones dictadas.

El Primer Solicitante no utiliza, a la fecha de esta sentencia, el nombre de dominio disputado
como sitio web, conforme ha sido verificado personalmente por este sentenciador.

4.2. Enrelacién al Segundo Solicitante
El Segundo Solicitante Banco de Crédito e Inversiones es un banco comercial.

De los documentos acompafiados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es
titular en Chile de la marca comercial SOMOS DIFERENTES, segun consta de los siguientes
documentos acomparfiados por dicha parte y no objetados:

1.- Copia de certificado de registro N° 449.062 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES -
SOMOS DIFERENTES.

2.- Copia de certificado de registro N° 689.035 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES -
SOMOS DIFERENTES.

3.- Copia de certificado de registro N° 660.427 BCl SOMOS DIFERENTES.

4.- Copia de certificado de registro N° 674.000 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES,
SOMOS DIFERENTES.

5.- Copia de certificado de registro N° 673.999 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES,
SOMOS DIFERENTES.

6.- Memoria Anual y Estados Financieros 2000, BCI Banco Crédito Inversiones, que
acreditan el uso de la frase “"SOMOS DIFERENTES".

7.- Copia impresa de oferta de trabajo del Bci, que acredita el uso de la frase “SOMOS
DIFERENTES".

8.- Copiaimpresa diptico Bci, que acredita el uso de la frase “SOMOS DIFERENTES".

9.- Copia de aviso publicitario “¢Todavia cobrando a la antigua?”, del afio 1983 y que
acredita el uso de la frase “SOMOS DIFERENTES".

10. Copia de aviso publicitario “¢Estd pensando en un futuro mas estable?”, del afio 1983 y
que acredita el uso de la frase “SOMOS DIFERENTES”".

11. Ejemplar de revista “Contacto Somos Diferentes”, N° 48 de Noviembre de 2004, que
acredita el uso de la frase “SOMOS DIFERENTES".
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12.- Invitacion para celebrar los 65 afios del Banco de Crédito e Inversiones, que acredita el
uso de la frase “SOMOS DIFERENTES”.
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5. PRETENSIONES DE LAS PARTES
5.1. En relacién al Primer Solicitante

El Primer Solicitante, al no haber comparecido en autos, no justificé ninguna pretension
especial que no sea su presunto interés en ser asignatario exclusivo del nombre de dominio en
disputa.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante
El Segundo Solicitante basicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—“BANCO DE CREDITO E INVERSIONES (Bci) es uno de los bancos mas importantes de
Chile y fue clasificado entre los 10 mejores bancos de América Latina de los Ultimos afios por
la revista especializada América Economia. La publicacién hizo un ranking considerando la
rentabilidad, solvencia y niveles de riesgo de todos los bancos de la region”.

—“Mi mandante ha invertido a través de los afios grandes sumas de dinero para posicionar su
marca como lider en el mercado. Prueba de ello son los diversos registros marcarios, ademas
de las publicaciones que se acompafian en un otrosi de esta presentacion y que no admiten
debate alguno, los cuales dan cuenta del uso y fama que la marca SOMOS DIFERENTES
tiene entre el publico consumidor. Como parte de esta filosofia de “ser diferentes”, Bci
desarroll6 nuevas formas de comunicarse y prestar servicios a sus clientes, razén por la cual
el banco acogi6 la tecnologia de Internet con gran entusiasmo, gastando cuantiosos recursos
econdmicos en posicionarse como lider en comercio electrénico e Internet. Es asi como al mes
de junio de 2000, Bci ya contaba con 37.359 clientes con clave de acceso al sitio web privado
del banco, que permite conseguir informacion, realizar transacciones bancarias electrénicas,
comunicarse con los ejecutivos de cuentas y solicitar productos y servicios. En la actualidad,
son mas de 170.000 los clientes que hacen uso de esta tecnologia, procesando mas de 9
millones de transacciones electronicas al afio, por un valor superior a los 3 billones de pesos,
siendo uno de los crecimientos mas sobresalientes de la banca.”

—"Este “ser diferentes”, como estrategia de identidad y diferenciacion con el resto de los
bancos, se manifiesta incluso en sus politicas de contratacién de personal, destacando al
respecto una oferta de trabajo que se acompafia en un otrosi de esta presentacion, y que
sefiala: “Si eres una persona que le gustan los desafios...que busca agregar valor a su carrera
profesional, que quiere ser parte de una nueva generacion de lideres y te motiva la
diferencia...entonces esta invitacion es para ti!!! Porque Somos Diferentes buscamos a los
mejores...” A mayor abundamiento, el afio 2003, Bci y su marca SOMOS DIFERENTES, paso
a integrar el Salén de la Fama del Marketing (Marketing Hall of Fame) en la categoria marca
actual. El proceso de evaluacion fue realizado por el Circulo de Marketing de ICARE y la
Escuela de Administracion de la Universidad Catdlica. En este marco, el Bci fue seleccionado
por un importante panel de electores compuesto por mas de 400 especialistas en gestién de
marca y marketing en general.”

—"Es importante destacar un estudio hecho por ADIMARK en Diciembre de 2000, para
conocer la percepcién del publico acerca de las distintas cualidades o condiciones que exhiben
las entidades bancarias del pais. Este sefiala al BCl en segundo lugar en publicidad mas
interesante, tercero en recordacion de publicidad, y en primer lugar en el banco méas asociado
a innovar, lo que refuerza aun mas el concepto de “ser diferentes”.

—"En el caso de autos, mi mandante es titular de varios registros marcarios en Chile, que se
remontan al 16 de Agosto de 1995. Estos son los siguientes:

. N° 449.062: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES — SOMOS DIFERENTES,
protegido como lema en la clase 36.

. N° 689.035: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, SOMOS DIFERENTES,
protegido como lema en la clase 36.

. N° 674.000: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, SOMOS DIFERENTES,
protegido como etiqueta, en las clases 35y 38.

. N° 673.999: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, SOMOS DIFERENTES,
protegido como etiqueta, en la clase 16.

. N° 660.427: BCl SOMOS DIFERENTES, protegido como etiqueta, en la clase 36.

Pagina 5



TRIBUNAL ARBITRAL

—"Asimismo, la frase “SOMOS DIFERENTES" forma parte del “goodwill” o identidad de marca
del banco Bci. Esto significa que dicha frase estéa tan arraigada y asociada al Banco de Crédito
e Inversiones, que si el nombre de dominio “somosdiferentes.cl” se le adjudicara a ‘“la
demandada”, sucedera que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio que suponen pertenece
al Banco Bci, se encontraran con informacién y posibles servicios de otro tipo, distintos a los
que el publico reconoce para un banco, particularmente uno de este tamario y prestigio, lo cual
se traduce en un perjuicio irreparable para mi mandante, que ademas produciria confusién en
los usuarios de Internet. Sobre esto (ltimo, es reconocida la actitud de los usuarios de la red
de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este caso, un usuario
buscaria informacién sobre mi mandante en el nombre de dominio “somosdiferentes.cl”, ya
gue es de conocimiento publico que tal denominacién se encuentra fuertemente asociada al
Banco de Crédito e Inversiones.”

—“Cabe destacar que mi mandante, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES es el titular,
entre otros, de los siguientes nombres de dominio de Internet:

. “bcisomosdiferentes.cl”

. “ponganosapruebaporquesomosdiferentes.cl”

—“Nuestro representado el titular del mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio
en disputa en autos. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes
citados, acreditan que ha sido BANCO DE CREDITO E INVERSIONES (Bci) quien ha
conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “SOMOS DIFERENTES”, por medio de los
diversos productos y servicios ofrecidos bajo dicha denominacién, ademas de una fuerte
campafia publicitaria, desde hace mas de 20 afios. 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 formalizacién y a los plazos de interposicién de las
mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion
de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el
derecho prioritario de mi mandante sobre el signo en disputa.”

—"“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. Por lo anterior, evidentemente la asignacion del dominio “somosdiferentes.cl” a la
demandada de autos, constituiria una causal de error y confusién en el publico usuario y
consumidor, que no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios
propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentacion de NIC Chile, aplicables en esta
materia. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrénico en lo
sucesivo, obligan a concluir que la asignacién del dominio de autos sea fundamental para los
intereses de mi representado.”

—“Finalmente, cabe reiterar que aun prescindiendo de las consideraciones relativas a una
eventual infraccion marcaria descritas en el punto 4° precedente, por la sola aplicacion de los
criterios de resolucién de conflicto reflejados en la reciente Politica Uniforme de Resolucién de
Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y también en los articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de Registro de Nombres de Dominio en .CL, debe concluirse que es nuestro
representado BANCO DE CREDITO E INVERSIONES el llamado a la titularidad del dominio
“somosdiferentes.cl”.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables
6.1.1. Introduccion y normativa general

El presente proceso esta sometido a las reglas de los arbitros arbitradores, conforme a lo
dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los arbitros tendran el caracter de
‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procedera recurso algunox». Con arreglo a ello,
deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Cdédigo de
Procedimiento Civil y Cédigo Organico de Tribunales. En tal sentido, dispone el articulo 640 N°
4 del Cadigo de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendra «las razones de
prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposicion cuyo sentido es
reiterado por los articulos 637 del mismo Cdédigo y 223 del Cédigo Organico de Tribunales.
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En relacion a la procedencia del presente arbitraje, al ambito de competencia y a su caracter
vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh sefiala que «Por el hecho de solicitar la
inscripcién de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...]
acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas
contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el
parrafo tercero del art. 12 de la RNCh sefiala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje para
solucion de conflictos que se susciten en la inscripcién de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse
aquella contenida en el art. 12, parrafo 1°, conforme al cual «Si al cabo del periodo de 30 dias
corridos a contar de la publicacién de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se
encontraran en tramite dos o mas solicitudes de inscripcibn para ese mismo nombre de
dominio, se iniciara el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentacion».

En relacion a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las
solicitudes de inscripcion de nombres de dominio, dispone el parrafo primero del art. 14 de la
RNCh 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».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario
precisar cudl es la situacion juridica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con
respecto al nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuacidn, este sentenciador es de opinién que todas las
partes del conflicto se hallan en la misma situacién juridica con respecto al nombre de dominio
disputado, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se
resuelve y analiza este conflicto.

6.1.2. La situacion juridica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un
aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado first come first served,
conforme al cual la asignacion de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en
primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido
gue todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella
persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algin supuesto
de excepcién que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este
ultimo esquema, el primer solicitante estd en una posiciéon de ventaja inicial respecto de los
solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sélo cede si se demuestra que el
primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha
venido en denominarse —con mayor 0 menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de
dominio disputado®.

El principio en cuestiéon se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignacién de un
nombre de un dominio secundario es coetanea con su solicitud, y por tanto corresponde mas
bien a una denominacion para explicar en forma breve como funcionan técnicamente tales
sistemas, pero de alli a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a
resolver conflictos juridicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado.
Por lo mismo, en el sistema que rige la asignacion de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en
donde se da cabida a mas de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignacion definitiva
gueda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con
arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, la aplicacién general o preferente del citado aforismo no se encuentra
consagrada de manera expresa en la RNCh y sélo se alude a él de manera tangencial a
proposito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el
arbitro, disponiendo que en tal caso «el arbitro emitira una resolucion que ordene que el
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dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, parrafo 4°, del Anexo). En opinién
de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en analisis ha sido
recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio juridico guarda armonia con
los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con
todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden
de prelacion o jerarquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir
del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el
contrario se trata de una solucion a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios
juridicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es
menester decidir ademas bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, parrafo 1°, de la RNCh,
conforme al cual «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». Dicha
norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue
entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad alli consagrada —una suerte
de obligacion negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepcion; luego,
estando todas las partes sometidas a la misma obligacién de no afectar las normas, principios
y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas esta en situacion
de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demas solicitantes, sino que
todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo
dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignacion,
cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes
solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en analisis, facultad que no esta
reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved no puede aplicarse
como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignacion de nombre de
dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la
luz de otras normas o principios juridicos que presupongan una equivalencia o paridad de
condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. S6lo en el supuesto de que ninguna de
tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello
todas la solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultara
legitimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el
caracter de solucién de ultima ratio.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretacién sistemética o
analdgica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, parrafo 4°, del Anexo. En
efecto, como se ha dicho, la citada norma es la Unica que alude al principio first come first
seved, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de
las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliacion, «el arbitro emitird una
resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior
significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestiéon Unicamente cuando no
gueda otra via de solucién que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sélo en tal
supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicacion de este principio sélo
resultara arménica y consecuente en tanto exista una situacion analoga a la contemplada en la
citada norma, esto es, Unicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situacion
juridica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonia con el principio de imparcialidad de la
administracion de justicia, el cual se veria afectado si se sigue la tesis de la aplicacion
preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldria a ejercer jurisdiccién en base a
una premisa discriminatoria, en donde el juez se veria con el pie forzado a resolver sobre la
base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podria concluirse que el sistema de la RNCh establece un
esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentacién
la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el
mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignacién posterior y no
coetanea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolucion de un conflicto por asignacion de
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nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio first come first seved en la resolucién de
un conflicto sobre asignacion de nombre de dominio del TLD <.cl>, s6lo queda por resolver
cuales son aquellas otras normas o principios juridicos conforme a las cuales debe decidirse
dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto supra 6.1.1., deben complementarse
adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de
prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o0 requisitos de
registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacién preferente de la citada norma
del art. 14, parrafo 1°, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer
término deberd decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraria normas vigentes
sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos
validamente adquiridos por terceros. La apreciacion de los hechos involucrados y la toma de
decision a este respecto deberan, ademas, ser armonicas con los principios de prudencia y
equidad.

Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los
alcances de dicha norma, entonces la controversia debera resolverse Gnicamente recurriendo
a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios
gue pueden servir de guia al sentenciador para resolver a cual de las partes debera asignar el
SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodoldégica— deben referirse a
supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.
Sin pretender agotar la temética, pueden mencionarse a titulo ejemplar el criterio de la
identidad, que implica preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes
presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el nicleo relevante o evocativo del
mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculacion
I6gica; el criterio cronolégico, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro
derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las
partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la
notoriedad, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca,
nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradia que permita presumir que
mediante la asignacién del dominio litigioso a otra parte se producira confusion en los usuarios
de la Red o dilucién de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar
posicion, debe preferirse la pretension de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho
pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del abuso de derecho, que tendra
incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de
manera arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciacion pueden
servir de gufa los pardmetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh?; y el criterio del
derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten
derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia
de uno u otro criterio es una cuestion de dificil —o acaso imposible— solucién abstracta y la
decisién casuistica dependera de los principios de prudencia y equidad aplicables®.

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el articulo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el
sentido y alcance de las tres hipétesis contempladas en el art. 14, parrafo 1°, de la RNCh.

a) Solicitud que contraria normas sobre abusos de publicidad: Esta primera hipétesis, dado el
tenor del texto, alcanza Unicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo,
entendiendo por tales, normas positivas de aplicacion general. En este sentido, habiendo sido
derogada la Ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»”, el texto legal que la sucedi6 es la
actual Ley N° 19.733, sobre «Libertades de Opinién e Informacién y Ejercicio del Periodismo»,
cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en analisis que nos ocupa,
ya que junto con regular la funcion periodistica y de los medios de comunicacion social,
establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicacién de dicha normativa tendria mas sentido u operatividad si los
hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal de revocacion de
nombres de dominio en analisis apunta Unicamente a la solicitud de inscripcion misma, vale
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decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el
contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales,
conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales contemplados en la
citada Ley N° 19.733. A este respecto, sélo parecen resultar aplicables las figuras tipicas
contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria
cometidos a través de cualquier medio de comunicacion social, ello en el entendido que la
Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o
injuria esté contenida en el SLD mismo®.

Podria también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Cédigo de Etica Publicitaria
del CONAR (Consejo de Autorregulacion y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia,
pues muchas de ellas estan destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de
publicidad, aunque en opinién de este arbitro la aplicacién de dicho Cdodigo, al no ser norma de
rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante erga omnes, resulta discutible
para dar sentido y alcance a la causal de revocacion en andlisis, mas no por ello desechable
por otro capitulo, como se indica méas abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en andlisis una exigencia de caracter normativo, que
en opinidon de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicacion general, en
definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una
hipétesis vacia, puesto que en la practica mas de alguna norma especial destinada a evitar
actos concretos de publicidad abusiva podria resultar aplicable, sea en la actualidad® o bien a
futuro.

b) Solicitud que contraria principios de competencia leal o ética mercantil: Los supuestos aqui
subsumibles no estan limitados, como en la hipétesis precedente, a normas de aplicacién
general y obligatoria, de manera que su ambito de alcance es ciertamente mucho mas amplio.
A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripcion de nombre de dominio
atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guia ilustrativa tanto
las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios
formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion en
su conjunto (por ejemplo, Constitucidn Politica de la Republica, D.L. 211, Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Ley de Proteccion al Consumidor).
Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Cédigo de Etica Publicitaria del
CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas
contenidas en dicho CdAdigo estan destinadas precisamente a velar y proteger principios de
sana competencia y de ética publicitaria, como se sefiala expresamente en dicho cuerpo
normativo, y si bien su ambito de aplicacién esta limitado a los asociados de dicha entidad, los
principios alli consagrados ciertamente la trascienden.

c¢) Solicitud que contraria derechos validamente adquiridos por terceros: A este respecto, este
sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos validamente adquiridos cuando
concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

() que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designacién o signo
distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido,
reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado; y

(i) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo
caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio
disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, ademas, al momento de la
solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos
mediante la solicitud misma.’

Es menester agregar, ademas, que la afectacion a derechos adquiridos puede verificarse de
diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la expresion «contrariar», la cual,
dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacién a un derecho, sea que se trate de
una perturbacion, afectacion o perjuicio, sea en relacién al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio
contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o
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perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designacién o
signo distintivo que, de manera integra o cuyo ndcleo caracteristico o evocativo, esté aludido,
reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud
de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nlcleo caracteristico o evocativo,
esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

6.1.5. Recapitulacion

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las
solicitudes en controversia incurren en la prevision dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es,
si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética
mercantil o derechos validamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y
equidad. En caso de no existir infraccion de dicha norma, el conflicto debera resolverse
Unicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, segun lo expuesto supra
6.1.3.

6.2. Posible infraccion a normas sobre abusos de publicidad

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados supra 6.1.4., cabe concluir que,
conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante
alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o
principios de competencia leal o ética mercantil.

En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la
expresion completa «somos diferentes» no es portadora de ningln significado injurioso o
calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva
aplicable.

Por otro lado, en cuanto a la posible infraccidn a algun principio de competencia leal o ética
mercantil, de conformidad a los antecedentes de autos, y al no haber comparecido el Primer
Solicitante, y al no dar uso al nombre de dominio disputado, no es posible conocer la finalidad
de su solicitud sobre el nombre de dominio, o conocer la actividad que realiza dicha parte, por
lo cual o es posible deducir que exista competencia entre las partes, de manera que mal
podria cualquiera de las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa
afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia, o la ética mercantil.

6.3. Posible infraccién a derechos validamente adquiridos

Adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se
infringen o no derechos validamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el analisis,
para estos efectos, Unicamente a los posibles derechos validamente adquiridos por las partes
de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho mas arriba en relaciéon a que una solicitud de
nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se
perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u
otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o
evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nhombre de dominio disputado, siempre
que el titular de dicha solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés
legitimo en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o
cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de
dominio disputado.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legitimo en algin nombre,
marca u otra designacibn o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo
caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio
disputado, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio.

A diferencia de la situacion del Primer Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado en
autos que el Segundo Solicitante es titular de la marca SOMOS DIFERENTES, registrada a su
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nombre en Chile con mucha anterioridad a la Primera Solicitud sobre el nombre de dominio en
disputa y ampliamente usada en el mercado, como consta de la prueba acompafada a los
autos.

De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre la
marca comercial SOMOS DIFERENTES, con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre
de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante.

En consecuencia, el dominio litigioso corresponde a una marca registrada a nombre del
Segundo Solicitante, antecedentes que llevan a concluir que dicho nombre de dominio resulta
potencialmente inductivo a error o confusion en los usuarios de la red, quienes natural y
I6gicamente tenderan a asociar dicho nombre de dominio con la marca SOMOS DIFERENTES
del Segundo Solicitante.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud del nombre de
dominio litigioso, presentada por el Primer Solicitante, perturba, afecta o perjudica los
derechos validamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial
SOMOS DIFERENTES.

En virtud de todos estas consideraciones precedentes y teniendo presente las conclusiones
relativas a los derechos adquiridos del Segundo Solicitante y la finalidad de evitar la confusion
en los usuarios de la red Internet, resulta entonces razonable y acorde con los principios de
prudencia y equidad rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el
nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

6.4. Costas

El parrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje seran
compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer
solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro
podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes
gue haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripcion en casos en que fuere
evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal
solicitante haya actuado de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido motivo
alguno para litigar».

En la especie, a juicio de este sentenciador, no se han acreditado ninguno de los presupuestos
establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante debera quedar eximido
del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISION

En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este
sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud del
nombre de dominio <somosdiferentes.cl> presentada por dofia Lissette Nancy Baradit
Saavedra contraria los derechos validamente adquiridos por Banco de Crédito e Inversiones
sobre su marca comercial «<SOMOS DIFERENTES», cumpliéndose de este modo uno de los
presupuestos contemplados en el art. 14, parrafo 1°, de la RNCh, y en consecuencia, SE
RESUELVE:

— Rechazase la solicitud del nombre de dominio <somosdiferentes.cl> presentada por dofia
Lissette Nancy Baradit Saavedra.

— Asignase el nombre de dominio <somosdiferentes.cl> a Banco de Crédito e
Inversiones.

Las costas del arbitraje seran soportadas tnicamente por el Segundo Solicitante. Autoricese la
presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifiquese a las partes.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile y notifiquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.
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Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 7 de noviembre de 2005.
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NOTAS:

! La tesis del «mejor derecho» sobre el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en
numerosos fallos arbitrales e invocada cominmente en la practica del ramo, no obstante que envuelve
un error conceptual contenido ya en su sola enunciacion. En efecto, asi formulada, la tesis supone que
en un conflicto por asignacion de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna
de las partes litigantes— una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestion, lo
gue obviamente es errdneo, no sélo porque éste aln no ha sido asignado, sino porque los posibles
derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en si,
sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en
rigor, Unicamente sirven de fundamento para sostener el interés legitimo de ser asignatario del nombre
de dominio litigioso. Ademas, la tesis en cuestion supone que al menos dos partes detentan algun tipo de
derecho, ya que so6lo puede haber un mejor derecho alli donde confluyen al menos dos derechos,
debiendo decidirse cual de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en andlisis se la utiliza sin
distinciones, incluso cuando Unicamente una de las partes litigantes ha acreditado algun tipo de derecho
que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

2 Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la accién de revocacién de nombres de
dominio, del punto de vista sistematico nada impide utilizarla como guia ilustrativa, ciertamente no
vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por
asignacién de nombre de dominio. Por otro lado, si tales pardmetros de texto positivo son vdlidos para
decidir la revocacion de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razén pueden utilizarse en un
conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido ain asignado.

% Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo
arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignacién del nombre de dominio
<dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

* Ello conforme al articulo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual unicamente dejé vigente el
art. 49 de la referida Ley N° 16.643, el cual sanciona la publicacion y circulacion de mapas, cartas o
esquemas geograficos que excluyan de los limites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre
los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

® Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido
(art. 230 del Cédigo Organico de Tribunales), pero la situacién planteada tendria por objeto Unicamente
declarar la infraccion a la norma de la RNCh en analisis, mas no responsabilidades penales.

® Asi, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley N° 19.496, que establece Normas sobre Proteccién de los
Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engafiosa, cuya
aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien dificil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65
de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La publicidad, propaganda y difusiéon que
por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de
agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisién o colocacion
de valores, no podran contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error,
equivocos o confusion al publico sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantias o
cualquiera otras caracteristicas de los valores de oferta publica o de sus emisores».

" El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios
y Disefios de Gestion Limitada v. Arturo Ramirez Centurion», sobre revocacion del nombre de dominio
<edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

Autorizan en calidad de testigos dofia Claudia Ortega Ulzurrun, Cédula Nacional de Identidad
N° 10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad
N° 12.135.196-K.-
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