Arbitraje nombre de dominio cit.cl
Oficio NIC 7273-2007

Santiago, 09 de Noviembre de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por Oficio NIC 7273-2007, se notificé a éste arbitro su nombramiento como tal en el
conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "cit.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 13 de Marzo de 2007, acepté el cargo y
fij la fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento para el dia 2 de
Abril de 2007, a las 11:30 horas, lo que se notificd a las partes por carta certificada y a NIC Chile
por correo electronico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 2 de Abril a las 11.30 horas se efectia el comparendo de
conciliacion y o de fijacion de procedimiento, al que asiste don Flavio Belait S en representacion
de The Cit Group, Inc. y don Felipe Palacios M. No hubo conciliacion y se fijaron las reglas del
procedimiento arbitral.

QUINTO: Que, con fecha 13 de Abril de 2007, y estando dentro de plazo, don Flavio Belair
Santi en representacion de The Cit Group, Inc., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor
derecho para asignacién del nombre de dominio en cuestidn, sefialando en su presentacion lo
siguiente:

1. Que, los origenes de The Cit Group, Inc., se remontan al afio 1908. En efecto, en dicho
afio, don Henry Ittleson fund6 the Comercial Credit and Investment Company en St. Louis.

2. Que, en el afio 1915 The Cit Group, Inc.se traslado a a New York y cambi6é su nombre a
Comercial Investment Trust, de donde proviene si actual razén social y marca comercial
“‘CIT".

3. Que, en el mismo afio se firma un acuerdo con Studebaker para crear un sistema de
financiamiento de automdviles, el cual fuera el primero en Estados Unidos.

4. Que, en el afo 1924, CIT comienza a transar sus acciones en la Bolsa de New York
(NYSE). A esa fecha, la compafia empleaba a 600 personas y poseia activos por méas de
44.7 millones de dolares.



5. Que, en el afio 1933, The Cit Group, Inc., adquiere la empresa Universal Credit
Corporation, entidad perteneciente a Ford Motor Company, dedicada al financiamiento.

6. Que, en el afio 1942 incorpora a CIT Financial Corporation, compaiiia de financiamiento
industrial.

7. Que, en 1969, la empresa refocaliza sus actividades en los servicios de financiamiento,
leasing y factoring de equipos industriales.

8. Que, en el afio 1980, CIT es adquirida por la compafia RCA, la cual es posteriormente
adquirida por Manufacturers Hanover Bank, y a su vez se cambia al nombre de The Cit
Group.

9. Que, actualmente, mis mandantes manejan un portfolio de alrededor de 50 billones de
ddlares en activos.

10. Que, The Cit Group, Inc., es lider en ventas financieras, factoring, comercial y corporativo
de areonaves, ferrocarriles, automéviles y en el area de la construccion; administracion de
préstamos a pequerios y grandes empresarios, entre otros.

11.Que, la presencia de The Cit Group, Inc., se extiende por practicamente todo el mundo,
segun se puede apreciar de la documentacion acompafiada, incluyendo nuestro pais, a
través de CIT Leasing Chile Limitada.

12. Que, The Cit Group, Inc., es titular de los siguientes registros de marca comercial: Marca
CIT, N° Registro 629165, Clases: 36; Marca CIT Mixta, N° Registro 629168, Clases: 36,
en ambos casos los servicios protegidos son los siguientes:“servicios financieros
comerciales y para el consumidor, incluyendo leasing y financiamiento de equipos,
factoring, financiamiento de proyectos y estructurado, creditos comerciales, financiamiento
de ventas, financiamiento de capital y servicios de seguros”.

13.Que, The Cit Group, Inc., posee respecto de su marca “CIT”, un derecho de propiedad, el
cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2° de la
Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relaciéon al articulo 19 N° 25 de la
Constitucion Politica de la Republica.

14.Que, el articulo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que “cualquier persona
natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los derechos de la propiedad
industrial que garantiza la Constitucion Politica, debiendo obtener previamente el titulo de
proteccion correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley”.

15. Que, el inciso 3° del articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica prescribe: “Se garantiza,
también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencién, marcas comerciales,
modelos, procesos tecnolégicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que
establezca la ley”.

16. Que ha quedado demostrado que The Cit Group, Inc., posee argumentos
més que suficientes para estimar que poseen un mejor derecho para ser asignatarios del
nombre de dominio en disputa, atendida la fama y notoriedad que los mismos gozan,
COMO asimismo su marca.

17.Que, por lo anterior, claramente que el nombre de dominio “cit.cl” en manos de un tercero,
sera inductivo a error y confusion entre los usuarios de internet quienes deseen
informacion o bien efectuar transacciones a través de The Cit Group, Inc.

18.Que, The Cit Group, Inc., quien por mas de 90 afios han hecho de “CIT” una marca
famosa y notoria mundialmente, habiendo logrado posicionarla de una manera mas que
exitosa en los mercados financieros internacionales.



19.Que, claramente si existe un mejor derecho para que una de las partes ostente la
titularidad del nombre de dominio cit.cl, lo es The Cit Group, Inc., quien no so6lo han
acreditado un simple “derecho”, sino que un legitimo y mejor derecho.

OCTAVO: Que, conjuntamente con la presentacion el demandante acompafio los siguientes
documentos:

1.- Fotocopia de los registro N° 629.165 y 629.168 de las marcas “CIT” de propiedad de The Cit

Group, Inc.

2.- Impresos obtenidos del sitio web de The Cit Group, Inc www.cit.com, donde se podran
apreciar diversos aspectos sefialados en el cuerpo de este escrito.

3.- Impresos obtenidos del sitio web www.nyse.com (Bolsa de New York), donde se puede
observar que las acciones de The Cit Group son tranzadas bajo el nombre “CIT”.

4.- Impresos obtenidos del Yahoo! Finance, donde se pueden observar diversas noticias relativas
a The Cit Group, Inc.

5.- Impresos obtenidos del buscador web Google y titulares acerca de The Cit Group, Inc .

6.- Impresos obtenidos del sitio www.dell.cl que habla acerca del financiamiento otorgado por The
Cit Group, Inc .

NOVENO: Que, con fecha 17 de Abril de 2007, se dio traslado a la presentacion efectuada por
The Cit Group, Inc notificandose a las partes de esa resolucién por correo electrnico.

DECIMO: Que, con fecha 13 de Abril de 2007, don Felipe Palacios M efectlia su presentacion
sefialando que el goza de igualdad de derechos que el segundo solicitante, lo que ademas esta
ratificado por el hecho que en Chile la marca CIT se encuentra registrada por el segundo
solicitante y por distintas personas en diferentes clases, todo lo cual determina que lo mismo
puede ocurrir en este caso, sobre todo cuando se tiene la calidad de primer solicitante. Que,
asimismo acompafia copias de los registros de marcas existentes en Chile a nombre de terceros.

UNDECIMO: Que, con fecha 17 de Abril de 2007, se dio traslado a la presentacion efectuada
por Felipe Palacios M. notificandose a las partes de esa resolucion por correo electronico

DUODECIMO: Que, con fecha 3 de Mayo de 2007, The Cit Group, Inc evacua el traslado
refutando los argumentos de Felipe Palacios M.

DECIMO TERCERO: Que, con fecha 9 de Mayo de 2007, se provee la presentacion de The
Cit Group, Inc y se notifica esta resolucién por correo electronico.




DECIMO CUARTO: Que con fecha 7 de Septiembre de 2007, y no existiendo tramites
pendientes, se cita a las partes a oir sentencia y se les notifica a las partes de esta resolucion por
correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Felipe Palacios M. la calidad de
primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served.

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante durante el proceso, no acredito
ningun derecho sobre el nombre de dominio en litigio y se remitié a constatar la realidad marcaria
de la expresion CIT en Chile, haciendo énfasis en que la marca CIT se encuentra registrada a
nombre de distintos titulares, pero no acreditando nada relacionado con sus “mejores derechos”.

TERCERO: Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido
determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstos se enmarcan o no dentro de la de
buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la profusa prueba documental
aportada, que The Cit Group, Inc, es titular de la marca CIT, marca que se encuentra inscrita
desde el afio 2002 en nuestro pais. Asimismo, acreditd que su razén social corresponde en la
parte medular con el nombre de dominio materia de este arbitraje; que se trata de una compafiia
con importante presencia en el mundo financiero internacional, que cuenta con oficinas tanto en
Chile como en las grandes urbes del mundo. Basado en lo anterior, en este caso a éste Arbitro no
le cabe duda sobre la motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el
dominio, calificandose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, en principio la expresién CIT se vincula exclusivamente con el segundo
solicitante, pues solo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta ademas ratificado por el



hecho que solo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus
legitimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesion del nombre de dominio al segundo
solicitante podria ocasionar confusion entre los consumidores y usuarios, cuestion que a juicio de
este Arbitro no se producira, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer
solicitante. Que, por lo demas, lo anterior esta ratificado por el hecho que el primer solicitante no
ha objetado ninguno de los documentos presentados por el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresion CIT se vincula preferentemente
con el segundo solicitante, y que la asignacion al primero produciria confusion en el mercado.

OCTAVO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first
served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que The Cit Group, Inc. posee mejor derecho
para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisién no importa la lesion de
derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

NOVENO: Que, asi las cosas, y considerando que jurisprudencia del panel de arbitros Nic-Chile
ha dejado establecido que la solicitud de un nombre de dominio idéntico a las marcas comerciales,
puede considerarse una circunstancia que, por si sola, tenga la aptitud causal de consolidar mejor
derecho, mas en este caso confluye también el hecho que el nombre de dominio corresponde a la
parte mas importante de su razon social y que esta se encuentra en uso en el mercado.

RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre
de dominio "cit.cl" asignandose, en consecuencia a The Cit Group, Inc.

SEGUNDAO: Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por correo electronico, para su inmediato cumplimiento.



Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvié Patricio de la Barra.

Anabel Ull Zapata Claudia Ruiz Jaramillo



