Ref: sentencia conflictos acumulados edwards-citi.cl, edwardsciti.cl

Partes: ~ JOSE FRANCISCO ROJAS SEPULVEDA
BANCO DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN, (BANCO DE CHILE)

Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.-

VISTOS:

19.- Oficios OF 08833, OF 08832, de fojas 1y 15 por los que se designd a la suscrita como arbitro arbitrador
para la resolucion de los conflictos por asignacion de los nombres de dominio edwards-citi.cl, edwardsciti.cl,
suscitado entre JOSE FRANCISCO ROJAS SEPULVEDA, RUT: 15.377.479-K, domiciliado en Eduardo Alert 6210
casa i, La Reina, Santiago y BANCO DE CHILE, RUT: 97.004.000-5, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de
don Matias Somarriva Labra, domiciliado en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes Santiago.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacidn a las partes a una audiencia de conciliacién y/o
fijacion del procedimiento de fojas 3 y 18, notificada a las partes y a Nic Chile como consta a fojas 4, 4 vta,
19y 19 vta.

3.- Acta de Audiencia de rigor, realizada con la comparecencia de ambas partes, de fojas 14 y 29, en las
cuales se acuerda la acumulacién de los conflictos de que tratan estos autos y se fijo el procedimiento
arbitral, ante la negativa de las partes a llegar a un acuerdo.

4.- Que a fojas 32 la primera solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, solicitando que los
nombres de dominio le sean asignados, en virtud de los siguientes argumentos de Hecho y de Derecho:
Sostiene que el dia 27 de diciembre de 2007 solicité a Nic Chile la inscripcion de los nombres de dominio
edwardsciti.cl y edwards-citi.cl, con el propédsito de crear un sitio de Internet que informe al publico diversos
datos asociados al negocio de las propiedades, teniendo como principales vinculos las paginas de Internet de
las corredoras de propiedades Emilio Edwards Propiedades y CitiHouse propiedades, ademds de otros
vinculos relacionados con servicios de reparacion de viviendas, como es concreto.cl, y datos de arriendo y/o
venta de propiedades como son propiedadesenventa.cl y refiaca.cl, esperando ampliar con el tiempo el
numero de vinculos asociados a este rubro y que representen para los usuarios datos utiles, segun sus
necesidades en el ambito del mundo de las propiedades. Es asi como nace la idea de crear un banco de
datos de propiedades y servicios asociados, bajo el nombre de banco de propiedades edwardsciti.

Sefiala a continuacion que el nombre de dominio no es un signo distintivo tipico o marca, sino mas bien,
dentro de los que Internet en su naturaleza representa, constituye un localizador mnemotécnico que es
solamente funcional a cualquier tipo de marca o nombres comerciales desconocidos, conocidos o de
renombre y si bien es posible que colisionen con signos distintivos, no es tal la situacion de autos, toda vez
que el segundo solicitante no se dedica al giro de banco de datos.

Agrega que solicitd la inscripcion de los nombres de dominio referidos y pagé los derechos correspondientes
totalmente de buena fe y su intencién al hacerlo nunca fue lesionar, dafiar o provocar perjuicio alguno a
cualesquiera persona, sea natural o juridica, lo que prueba porque no ha existido intento de transferir, a
titulo gratuito u oneroso o arrendar, ni formular ofrecimientos de ninguna clase en tal sentido a ninguna
persona y menos al segundo solicitante, ello porque siempre habria primado la intenciéon de concretar su
proyecto de brindar un servicio a los usuarios de Internet, para lo cual procedid a gestar una pagina, sitio o
portal de informacion a los usuarios. Agrega que el hecho que la pagina se encuentre en actual desarrollo y
que en el sitio en cuestion sélo se sefiale que se trata de una “pdgina en construccion” es la consecuencia de
la incertidumbre que le provoca este litigio, lo que le ha llevado a esperar un pronunciamiento definitivo
sobre la asignacion de los nombres de dominio en disputa.

Sefiala luego que para corroborar lo anterior, el tribunal, si lo estima pertinente puede inspeccionar los
dominios en litigio, en las siguientes direcciones web: www.edwardsciti.cl y www.edwards-citi.cl y revisar la
maqueta del proyecto referido en la direccion  www.edwardsciti.cl/inicio.htm, que luego de las
presentaciones flash de bienvenida lleva a la pagina www.edwardsciti.cl/proyecto.htm.




Agrega que la inscripcion de multiples variantes del nombre del proyecto se realizé como medida
precautoria, teniendo especial consideracion en que el nombre de dominio bancodepropiedades.cl ya
estaba asignado a otra persona.

Hace presente ademas que a la época de la inscripcién de estos nombres de dominio no habia ninguna
referencia en Internet que pudiera coincidir con el nombre, el espiritu y objetivo del proyecto. Estima que
por ello, claramente las inscripciones en disputa no produciran perjuicio comercial al segundo solicitante,
toda vez que dichos nombres de dominio no representan impedimento alguno al trafico comercial ni un
atentado a la circulacion de los bienes y/o servicios, ya que los nombres de dominio no son la Unica manera
de participar en el mercado, existiendo innumerables formas para ello. Consecuentemente, invoca en
primer término la conocida regla que rige al sistema de administracién de dominios de Internet, el first
come first served, que implica que ante un conflicto por la titularidad de un nombre de dominio debe
asignarselo precisamente al primer solicitante y del mismo modo en el ambito juridico, se invoca el principio
de derecho conocido como qui est prior in tempore est prior in iure. En segundo término invoca la garantia
constitucional consagrada en el articulo 19 N2 12, consistente en la libertad de emitir opiniones y la de
informar, sin censura previa, de cualquier forma y por cualquier medio.

2.- Que en apoyo a sus argumentaciones la primera solicitante rindié prueba documental consistente en: a)
Copia de correos electrénicos remitidos a su mail por Soporte Técnico de Nic Chile, de fecha 27 de diciembre
de 2007 que comprueba la recepcidn de las inscripciones de dominios en disputa, de fojas 35 y 36; b) Copia
de factura electrénica N2 000326410 de 02 de enero de 2008 emitida por la Universidad de Chile, Sucursal
Nic Chile, domiciliada en Miraflores 222 piso 14, santiago, que acredita el pago de las referidas inscripciones,
de fojas 37.

62.- Que a fojas 38 consta la demanda arbitral del segundo solicitante, quien pide que se asigne el nombre
de dominio a esa parte, con expresa condena en costas a la contraria, en base a los siguientes argumentos
de hecho y de derecho: en cuanto a LOS HECHOS: sefiala que el El BANCO DE CHILE fue fundado en 1893, y
desde ese afio ha liderado el mercado financiero chileno como uno de los bancos mas grandes y exitosos en
términos de retorno de activos y rentabilidad de sus accionistas y clientes. Alega al respecto que el BANCO
DE CHILE, sin lugar a dudas, es una de las instituciones financiera mas grande del pais y destaca como el
mayor banco de capitales chilenos. Las acciones del BANCO DE CHILE se encuentran listadas en las Bolsas de
comercio locales y, también, en los principales mercados bursatiles del mundo. Agrega que el BANCO DE
CHILE es un banco comercial que proporciona una completa gama de productos y servicios financieros a una
amplia base de clientes, entre los que figuran grandes corporaciones, pequefias y medianas empresas y
mercado de personas, a través de una red nacional de 237 sucursales, mas de 807 cajeros automaticos y
otros canales de distribucién electrénicos. Las operaciones del banco se organizan en torno a seis principales
divisiones comerciales: operaciones de grandes corporaciones, de pequefias y medianas empresas, mercado
de personas, mercado de consumo, actividades bancarias internacionales y operaciones del mercado de
valores. Adicionalmente, las empresas filiales completan la gama de servicios financieros con operaciones de
securitizacién, de corretaje de valores, de inversion y fondos mutuos, de seguros, asesoria financiera y
factoring, entre otras. Agrega que con mas de 20 afios de presencia operativa en los Estados Unidos de
America a través de su sucursal en Nueva York, el BANCO DE CHILE cuenta también con una sucursal en
Miami, y una estructura de oficinas de representacion en Buenos Aires, Ciudad de México, Hong Kong y Sao
Paulo, proporcionando asi servicios y productos internacionales en condiciones competitivas y adecuadas a
las necesidades de sus clientes.

Estima que lo sefialado anteriormente, evidencia que el 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.

En cuanto a la fusion del Banco de Chile con Titibank sefiala que a fines de 2006, Quifienco, controlador del
Banco de Chile, reconoce conversaciones con el grupo norteamericano Citigroup que darian lugar a una
eventual asociacion estratégica de negocios bancarios y financieros. Luego, a mediados de 2007, se acuerda
la fusion entre el Banco de Chile y Citibank Chile, operacién que une Banco de Chile, perteneciente al



conglomerado Quifienco, con el Banco Citibank Chile, del grupo estadounidense Citigroup. Esta fusion quedo
concluida el 1 de enero de 2008.

Agrega que con la fusidn, esta proyectado que se de lugar a mejoras y sinergias de negocios, aumentando el
nivel de competitividad del nuevo banco. Entre los resultados inmediatos, se lograra una participacion en el
mercado financiero chileno de 20,08% segun colocaciones y 21,11% en el segmento de bienes de consumo.
Ademas se ampliard la red de sucursales en Chile y en el extranjero. Agrega que a consecuencia de la fusién
los accionistas del Banco de Chile tienen el 89,503% de la propiedad del banco fusionado, mientras que los
accionistas del Citibank Chile tienen el 10,497%. Asimismo, sefiala que como es sabido en diciembre de
2000, el Grupo Luksic toma el control del BANCO DE CHILE, al adquirir el 51% de la propiedad, por la que
pagé USS541 millones. Luego, en 2002 adquiere el Banco de A. EDWARDS convirtiéndose en el segundo
banco mas grande del pais. A este respecto destaca la trascendencia y el prestigio del BANCO EDWARDS que
fue el primer banco privado de Chile.

Sefiala luego que sus mandantes decidieron mantener la imagen y personalidad juridica del banco
adquirido, pero bajo el nombre de BANCO EDWARDS. La fusidn habia sido aprobada por amplia mayoria por
los accionistas del banco comprado unos meses antes, en diciembre de 2001 y luego como consecuencia de
la fusion entre los BANCO DE CHILE y el CITIBANK, el directorio y la junta de accionistas toma la decision de
cambiar el nombre del BANCO EDWARDS, pasando a llamarse BANCO EDWARDS CITI, luego de la fusién,
integrandose todos los activos y contratos del CITIBANK CHILE al BANCO EDWARDS.

Sostiene luego que el BANCO EDWARDS CITI, siguiendo la linea de los bancos fusionados, tiene como target
un publico de un nivel socio-econémico alto que demanda atencién personalizada y servicios distintos al
comun de los bancos. Asimismo, destaca que se acordd, con el objetivo de establecer esta nueva imagen del
banco, que las marcas “CITI” sélo se utilizaran en conjunto con las marcas “BANCO EDWARDS” y sus
derivadas. Sostiene luego que El BANCO EDWARDS CITI cuenta actualmente con una cartera cercana a los
1,5 millones de clientes y opera a través de 400 sucursales en todo el pais.

Destaca luego que en lo que ha presencia en Internet se refiere, el nuevo sitio web del banco fusionado
presta una serie de servicios muy innovadores, como tomar y rescatar inversiones de fondos mutuos y
comprar y vender acciones. Estos servicios se prestan, por ahora, a través del sitio web www.edwards.cl.

En cuanto a la titularidad marcaria de Banco de Chile sostiene que esta entidad cuenta con numerosas
marcas, como parte de la 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 que enumera las siguientes: a) Registro N2 797.194 BANCO EDWARDS, mixta, para distinguir servicios en
clase 36; b) Registro N2 803.627 BANCO EDWARDS, mixta, para distinguir servicios en clase 36; c) Registro
N2 755.789 BANCO EDWARDS , denominativa, para distinguir servicios en clase 36; d) Registro N2 811.337
BANCO EDWARDS GOLD, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; e) Registro N2 797.859
BANCOEDWARDS, mixta, para distinguir servicios en clase 36; f) Registro N2 797.860 BANCOEDWARDS,
mixta, para distinguir servicios en clase 36; g) Registro N2 816.297 BANEDWARDS, denominativa, para
distinguir servicios en clase 36; h) Registro N2 781.550 BANEDWARDS, mixta, para distinguir servicios en
clase 36; i) Registro N2 797.188 BANEDWARDS ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA (AFV),
denominativa, para distinguir servicios en clase 36; j) Registro N2 792.650 BANEDWARDS AFV,
denominativa, para distinguir servicios en clase 36; k) Registro N2 779.757, BANCO DE A. EDWARDS, CENTRO
FINANCIERO 24 HORAS, lema, para distinguir servicios en clase 36; |) Registro N2 817.617 BANCO DE A.
EDWARDS: BANCA PREFERENCIAL, lema, para distinguir servicios en clase 36; m) Registro N2 745.178
CALIDAD TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; n) Registro
N2 740.687 CREDITO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36;
o) Registro N2 740.683 CUENTA TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en
clases 35-36; p) Registro N2 740.685 EXTRA CREDITO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para
distinguir servicios en clases 35-36; q) Registro N2 792.586 FASHION NIGHT BANCO EDWARDS,
denominativa, para distinguir servicios en clases 35, 36 y41; r) Registro N2 795.159 GENTE EDWARDS DE
BANCO EDWARDS, lema, para distinguir servicios en clases 35-36; s) Registro N2 750.193 HIPOTECARIO
TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; t) Registro N2 763.
369 MAS EDWARDS DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases 35-36; u)
Registro N2 740.693 SEGURO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clases
35-36; v) Registro N2 742.763 TARJETA MULTIEDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36;



w) Registro N2 750.194 6 CUOTAS TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en
clases 35-36; x) Registro N2 740.804 AHORRO TOTAL DEL BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir
servicios en clases 35-36. Asimismo, sefiala que ese banco es titular de las siguientes solicitudes de registro
marcario: a) Solicitud N2 813.871 BANCO EDWARDS, UN BANCO UNICO, denominativa, para distinguir
servicios en clase 35; b) Solicitud N2 814.065 BANCO EDWARDS, UN BANCO UNICO, denominativa, para
distinguir servicios en clase 36.

Agrega que dada la fusiéon y el cambio de nombre del BANCO EDWARDS a BANCO EDWARDS CITI, su
mandante ha solicitado a registro los siguientes signos ante el Departamento de Propiedad Industrial:
Solicitud N2 810.947 CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS CITI, denominativa, para distinguir
servicios en clase 35; Solicitud N2 810.943 CREDITO UNICO BANCO EDWARDS CITl, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35 y ademds se encuentran solicitadas a registro la siguientes marcas
comerciales que contienen la expresion “EDWARDS”: Solicitud N2 813.775 CREDITO DE CONSUMO UNICO
BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; Solicitud N2 814.066 CREDITO DE
CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; Solicitud N2
813.777 CREDITO HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir servicios en clase
35; Solicitud N2 813.778 CREDITO HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir
servicios en clase 36; solicitud N2 813.776 CREDITO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir
servicios en clase 35; Solicitud N2 813.780 CREDITO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para distinguir
servicios en clase 36; Solicitud N2 814.067 HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35; Solicitud N2 814.068 HIPOTECARIO UNICO BANCO EDWARDS, denominativa,
para distinguir servicios en clase 36.

Sostiene al respecto que los registros y solicitudes marcarios individualizados demuestran la circunstancia
gue su mandante posee una familia de marcas que se estructuran sobre la expresién “EDWARDS”,
circunstancia que no ha podido desconocer la contraria a la hora de solicitar la inscripcidon de los dominios
de autos, deduciendo que es su mandante quien tiene el mejor derecho a ellos. Por otro lado, como
estrategia para posicionar en el mercado al nuevo BANCO EDWARDS CITI su mandante ha comenzado a
registrar marcas asociadas a estas expresiones, como se ha podido comprobar de las solicitudes antes

individualizadas.

Adiciona a lo anterior que siendo reconocida y ldgica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los
sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaria inmediatamente los
nombres de dominio “EDWARDSCITI.CL” y “EDWARDS-CITI.CL” a una pagina que diga relacion los productos
y servicios ofrecidos por su mandante.

Ademas, a modo de reafirmar el mejor derecho de que goza su representado, sefiala que es titular de los
siguientes nombres de dominio: CITI-EDWARDS.CL; CHILEDWARDS.CL; BANCOCHILEDWARDS.CL;
CHILEEDWARDS.CL; BANCAPRIVADABANCOEDWARDS.CL; GENTEEDWARDS-OPINA.CL. Agrega a esa
enumeracion aquellos que son de titularidad de BANCO EDWARDS: EDWARDS.CL; AEDWARDS.CL;
BANCODEAEDWARDS.CL; BANCOEDWARDS.CL; BANEDWARDS.CL; BEDWARDS.CL; MUNDOEDWARDS.CL

En cuanto a la vinculacién entre los nombres de dominio solicitados EDWARDSCITI.CL Y EDWARDS-CITI.CL y
su mandante sefiala que es un hecho publico y notorio, que su mandante se ha fusionado con el BANCO
CITIBANK CHILE (materializandose a partir del primero de enero de este afio), dando lugar al nuevo BANCO
EDWARDS CITI. Hacen presente que la noticia de esta fusiéon desperté interés en el publico y la prensa
especializada desde los inicios de las negociaciones en 2006, cuando se dijo se trataria de una alianza
estratégica, lo que se evidenciaria buscando por las expresiones “fusién chile citibank” en google, y de lo
que desprende que el demandado no ha podido desconocer este hecho, y que habria solicitado estos
nombres de dominio para aprovecharse ilicitamente de tal revuelo, para sacar un provecho econémico de
estas solicitudes.

Agrega que se suma a lo anterior que el demandado no presenta relacién o, al menos, vinculacidn alguna
con los nombres de dominio solicitado, lo que le daria buenas razones para creer que el demandado de
autos solo pretende perjudicar a su mandante a través de sus solicitudes, considerando la fecha de Ila
solicitudes a inscripcidon es prueba de ello, a saber, 28 de diciembre de 2007, o sea, sélo tres dias antes de
que entrara en funcionamiento efectivo el nuevo banco EDWARDS CITI. Asimismo, sostiene que por ser tan
reciente esta fusion su mandante todavia no cuenta con registros marcarios para las expresiones EDWARDS



CITl, pero si se encontrarian en tramite las que enunciara antes que se adicionan a la familia de marcas
“EDWARDS”, que se indicé y cuenta con una serie de dominios asociados a la expresién EDWARDS, entre los
que destaca el dominio CITI-EDWARDS.CL. La plena identidad entre estas marcas y nombres de dominio con
los dominios de autos es elocuente, lo que se puede apreciar de su sola comparacion. Estima que en
consecuencia la vinculacion entre BANCO EDWARDS CITI, las marca comerciales y nombres de dominio de
su mandante y los nombres de dominio en disputa es evidente, y ningln usuario de Internet al verse
enfrentado a dichos nombres de dominio podra pensar que estos NO ESTAN ASOCIADOS A SU MANDANTE,
ya que la relacidn entre ella y estos nombres de dominio es absolutamente directa e incluso sin considerar
los nombres de dominio y marcas relacionadas de su mandante, dado que EDWARDS CITI es parte
integrante de la razon social del nuevo banco, la fama, notoriedad y presencia en el mercado de estas
expresiones, estima que sélo cabe sino concluir que su mandante es quien tiene mejor derecho a los
dominios en disputa. Sostiene que la fama y notoriedad se puede comprobar al buscar en el famoso
buscador GOOGLE las expresiones “EDWARDS CITI”. Asimismo, sostiene que deben considerarse las grandes
cantidades de dinero que ha invertido su mandante en promocionar el nuevo banco EDWARDS CITI, que
incluia como presentacion y bienvenida a la fusién el famoso show del CIRQUE DU SOLEI “ALEGRIA”, lo cual
denota la importancia que le atribuyd a posicionar en el mercado este nuevo banco., a lo que suma que el
demandado también ha solicitado ante NIC Chile los dominios bancoedwardsciti.cl y bancoedwards-citi.cl lo
cual confirmaria y pondria de manifiesto su mala fe. Sostiene que las solicitudes de autos se enmarcan
dentro de una campafia tendiente a apropiarse de los signos y expresiones que identifican e individualizan a
su mandante y que se dedujo también oportunamente oposicion en contra de los dominios recién
sefialados.

Agrega que ademas, los nombres de dominio materia de autos no hacen mas que inducir a una evidente
confusién a los usuarios de Internet quienes légicamente al ingresar a los sitios EDWARDSCITI.CL vy
EDWARDS-CITI.CL esperaran encontrase con informacién de su representada, maxime si tomamos en
consideracion la circunstancia que su mandante ya es titular de un dominio absolutamente idéntico, a saber,
CITI-EDWARDS.CL, que fue inscrito por BANCO DE CHILE el 23 de Octubre de 2007 (dos meses antes que las
solicitudes de la contraria), lo que comprueba que la contraria se limitd a cambiar de orden las palabras que
comprenden estos dominios al solicitar los dominios materia de autos y denota su mala fe.

Por ende, no hay lugar a dudas que los dominios solicitados son una simple copia de las marcas y nombres
de dominio de su mandante, con lo cual derechamente se busca confundir a los usuarios de Internet y
obtener un beneficio econdmico improcedente. Hace presente al respecto que en el caso improbable que
no se rechazaran las solicitudes de la contraria, se permitiria que un tercero haga uso de marcas famosas y
notorias y diversos nombres de dominio, debidamente registrados ante el Departamento de Propiedad
Industrial y Nic Chile respectivamente, los cuales no sélo sirven para distinguir los productos y servicios que
su mandante ofrece, sino que ademas, “EDWARDS CITI” corresponde a la razén social de el nuevo banco
filial de su mandante por el cual, ademas, es reconocido e identificado en el mercado nacional e
internacional desde la mencionada fusidn.

En cuanto a los Antecedentes de Derecho, sostiene que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos afios a una serie de
conflictos de caracter juridico, uno de los cuales ha tenido relacidn con los denominados "nombres de
dominio" que se utilizan en dicha red. Conceptualiza los nombres de dominio como una “direccion
electrénica” o bien una “denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se
identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de
comunicacion ofrece, tales como paginas web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc. Agrega
que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet,
de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS,
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizaciéon o empresa. De lo contrario, el concepto de la red
mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, caédtico y de escaso
valor comercial.

Invoca luego el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio,
haciendo presente que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido
conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta
forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de



resoluciéon de los mismos y en este sentido, sefala que en el derecho comparado, y por cierto en los ultimos
afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y ldgica
relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, en tanto que ambos comparten un
sinnimero de aspectos, caracteristicas y propdsitos, de tal entidad que permiten sostener que los nombres
de dominios, ademas de la funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet.

Reitera que el propdsito de los nombres de dominio es la identificacién adecuada de su titular y como ldgica
consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su
parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinciéon por medio
de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

A este respecto invoca lo dispuesto en la llamada UDRP, elaborada por ICANN y que entrara en vigor el 12 de
Enero del afio 2000, entré en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporaciéon de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de dichos
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestidn. Alude a su titulo preliminar que
sefiala que se consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a)
“El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. Asimismo, alude al 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), que
establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias tales como que 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.

Finalmente sefala que dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de
NIC-Chile.

Sostiene que en el caso de autos si se asignaran los nombres de dominio al demandado se estaria
produciendo una dilucién de las reconocidas marcas de su representado que contienen las expresiones
EDWARDS y EDWARDS CITl y evidentemente se inducira a error a los usuarios de internet.

Sintetiza que el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales,
es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicacion a la resolucién del conflicto
suscitado en estos autos, lo que es especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular
de una familia de registros marcarios que integran el signo “EDWARDS” y ademds ha solicitado a registro
marcas comerciales que contienen las expresiones “EDWARDS CITI”, los cuales se encuentran debidamente
registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial.

Invoca asimismo el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, que se refiere a que tendra
un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que
efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, sefialando que ha sido su mandante quien ha venido
utilizado desde que se empezd a gestar la fusion BANCO DE CHILE con CITIBANK CHILE, y decididamente
desde octubre de 2007, la expresiones “EDWARDS CITI” para referirse al nuevo banco, identificandolo
actualmente tanto a nivel nacional como internacional. Estima que ello comprueba que es indudable que
dicha expresién es utilizada actualmente por su mandante, y que corresponde la aplicacidn de este principio
para la resolucién de los conflictos acumulados de autos.

Invoca luego el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, que postula que el titular de un nombre de
dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, ademas, indica
que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de proteccion debe
ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, lo que
se apoya en lo establecido en el Convenio de Paris.

Hace presente que su mandante utiliza profusamente la marca “EDWARDS” y “EDWARDS CITI”, lo que
corresponde a un hecho publico y notorio en el mercado nacional e internacional y que, por lo tanto, ésta
goza de fama y notoriedad y por tanto corresponderia la aplicacion de este principio a la resolucion del



conflicto suscitado en estos autos y asignar los nombres de dominio “EDWARDSCITI.CL” y “EDWARDS-
CITI.CL” a su representado.

En cuanto al 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, invoca sus articulos 6 bis,
en tanto dispone que las marcas famosas y notorias, como es el caso de aquellas que contienen la expresion
“EDWARDS” y “EDWARDS CITI” de su mandante, han de protegerse especialmente por los paises miembros
de la Unidn, toda vez que de su explotacidon no autorizada se deriva, por un lado la dilucién 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 creacién de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Sefiala al respecto que de
otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico asociaria dicho nombre a su
representado, o deduciria légicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en error y
confusidén ya que la demandada, como ya sefialamos, en nada se relaciona con la misma. Invoca asimismo el
articulo 10 de dicho tratado, relativo a las acciones de competencia desleal, haciendo presente que es
evidente la confusién que se produciria de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en
nada se relaciona con su representada y que es muy similar a la marca notoria y famosa de la que esta es
titular. Asimismo alude a su articulo 8, en cuanto a la proteccion del nombre comercial, haciendo presente
que en su virtud 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, “BANCO EDWARDS CITI” o simplemente
“EDWARDS CITI”, constituye el nombre comercial, imagen corporativa y “goodwill” del nuevo banco nacido
por la fusion de bancos EDWARDS y CITIBANK CHILE, para lo cual se han invertido cuantiosos recursos,
humanos y econdmicos, tanto en Chile como en el extranjero, como ya se sefiald, y en consecuencia DEBE
gozar de proteccion. Sefiala que es evidente que los usuarios enfrentados a los dominios EDWARDSCITI.CL y
EDWARDS-CITI.CL los asociardn con la empresa bancaria del mismo nombre BANCO EDWARDS CITI.

Alude luego al criterio de la Creacion Intelectual del Signo Pedido, segun el cual es de toda légica y justicia
que quien ha creado una denominacién, en este caso la linea de productos y servicios financieros
identificados con el signo “EDWARDS CITI” pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden
aprovechar de ella, toda vez que atendida las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra
serie de bienes tangibles, el nombre con el cual es reconocido su mandante en el mercado, como asimismo
sus productos y servicios, es uno de sus activos mas importantes. Sefiala que se debe considerar ademds que
es de toda ldgica y justicia que el nombre elegido por su mandante para denominar a su nuevo banco sea
precisamente el elegido, pues es una derivacion o mezcla de los dos bancos fusionados EDWARDS y
CITIBANK. Estima que ello hace mas que evidente que es su mandante es la creadora de este signo.
Asimismo invoca el criterio de la identidad, que establece que correspondera asignar el nombre de dominio
en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o
muy similar al mismo.

Concluye que el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de las
marcas famosas y notorias que contienen los signos “EDWARDS” y ademas ha solicitado a registro marcas
comerciales que contienen las expresiones “EDWARDS CITI”, es titular de nombres de dominio afines y
especialmente del nombre de dominio CITI-EDWARDS.CL, los cuales coinciden plenamente con los nombres
de dominio en cuestion. Mds aun, las expresiones “EDWARDS CITI” constituyen el nombre comercial del
nuevo banco de su mandante.

Agrega luego que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de
mayo de 2006 sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala que el
nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo..”.
Alude luego al criterio de la solicitud abusiva que estaria recogido en el “Reglamento de Asignacion de
Nombres de Dominio en CL” en su articulo 22, considerando que en el caso de autos se configurarian todos
los requisitos necesarios para que nos encontremos ante solicitudes abusivas o realizadas de mala fe, pues
resulta racionalmente imposible intentar argumentar que los dominio EDWARDSCITI.CL y EDWARDS-CITI.CL
sean creaciones del solicitante. Sefiala al respecto que le resulta evidente que el demandado de autos se
limito a tomar el nombre comercial que identifica al Banco creado recientemente por su mandante. Agrega
que cualquier usuario de Internet, aun el mas distraido, enfrentado a dichos dominios los relacionara directa
e inmediatamente con su mandante. Suma a lo anterior, que la expresion “EDWARDS CITI” ya se ha



posicionado en el marcado luego de 6 meses de funcionamiento del banco del mismo nombre, incurriendo
su mandante en diversos gastos publicitarios.

Agrega que de su parte el demandando no tiene ningun interés legitimo en los dominios, ya que no es titular
de marcas comerciales similares ni de nombres de dominio similares que le pudieran avalar. Asimismo,
nadie podria desconocer la fama y notoriedad del nuevo banco de su mandante, sus marcas afines, ni la
fusién que dio lugar al BANCO EDWARDS CITI de su mandante, de modo que las solicitudes de los dominios
en disputa denotan claramente la mala fe del solicitante, puesto que no puede sino haber sido solicitados
por la contraria para perjudicarle de alguna forma o bien, para aprovecharse de la fama y notoriedad que le
ha dado su representada a la expresién “EDWARDS CITI”.

Estima que en consecuencia, en la especie concurren claramente los tres requisitos establecidos por la
norma citada, por lo que se puede concluir que las solicitudes del primer solicitante han sido abusivas, y por
ende, contrarias a la Buena Fe.

Cita al respecto lo considerado en la sentencia del nombre de dominio “viflasdelmaipo.cl”, ya mencionada,
en cuanto a que “la buena fe no es soélo un principio aplicable a la resolucidn de conflictos de nombres de
dominio, en los términos del “Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio en CL”, sino que es uno de
los pilares fundamentales de todo nuestro sistema juridico, por lo que no puede dejar de considerarse para
la resolucion de conflictos de esta naturaleza”. Agrega luego que otro indicio de la mala fe del demando es
que éste se ha negado reiteradamente y de manera arbitraria ha sefalar los motivos que lo llevaron a
solicitar los dominios de autos.

Concluye sefialando que de estas argumentaciones desprende el mejor derecho de su representada.

2.- Que en apoyo a sus argumentaciones esta parte rindié prueba documental consistente en: a) Copia
simple de certificados de registros marcarios analizados en el numeral 6 de esta sentencia, de fojas 46 a 81y
97; b) Copia de documento de HYPERLINK "http://www.nic.cl" www.nic.cl en que se da cuenta de la
titularidad del banco de chile de los nombres de dominio detallados en el numeral anterior de esta
sentencia, de fojas 82 a 94; c) Copia del sitio web HYPERLINK "http://www.edwards.cl" www.edwards.cl,
donde constan el logo que identifica al BANCO EDWARDS CITI de su mandante y el uso que hace de él, de
fojas 98 a 105; d) Copia de la pagina es.wikipedia.org, donde constan datos bibliograficos de su mandante y
de la fusion entre éstas y el CITIBANK CHILE, de fojas 106 a 109; e)- Copia de la pagina es.wikipedia.org,
donde constan datos bibliograficos del BANCO EDWARDS de fojas 110 y 111, donde consta la adquisicién de
este banco por Banco de Chile; f) Copia de la sentencia VINASDELMAIPO.CL, de la juez &rbitro Janett
Fuentealba Rollat, de fojas 112 a 115; g) Busqueda en GOOGLE de la expresiones “fusidn chile citibank”, que
demuestra el revuelo que ha causado en nuestro pais la fusién entre Banco de Chile y CITIBANK CHILE de
fojas 95; h) Busqueda en GOOGLE de la expresiones “EDWARDS CITI”, a fin de acreditar a fama y notoriedad
de su mandante, de fojas 96; h) Copia de la busqueda de la expresion EDWARDS CITI en el famoso buscador
www.google.cl, de fojas 224; i) Copia del sitio web www.bancoedwards.cl, en que consta la efectiva
utilizacién que hace su mandante de dicho nombre de dominio en Internet, de fojas 122 a 158; j) Copia del
sitio web www.bedwards.cl, en que consta la efectiva utilizacién que se hace dicho nombre de dominio en la
Internet, de fojas 179 y siguientes; k) copia impresa del sitio web www.bancochile.cl, de fojas 159.

82.- Que el segundo solicitante a fojas 116 evacua el traslado conferido en autos. Sostiene que se debe tener
presente que no obstante los argumentos de la contraria, los nombres de dominio edwardsciti.cl y edwards-
citi.cl aluden y se refieren directamente a su mandante y que argumentar que éstos podran distinguirse
adecuadamente por los usuarios de Internet, sin que éstos caigan en confusiones con los dominios de su
mandante, “toda vez que el segundo solicitante no se dedica al giro de banco de datos” resulta totalmente
improcedente y carente de todo fundamento en relacion a los casos de autos.

En este orden de ideas, el reglamento de NIC Chile establece expresamente que “serd de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos
por terceros”. Sostiene que resulta evidente a la luz de la estructura de los nombres de dominio solicitados,
el primer solicitante se ha limitado a pedir dominios que consisten precisamente en el nombre de dos de los
bancos comerciales mas importantes y reconocidos del pais, a lo que suma que la unién de la expresiones
EDWARDS y CITI no es una simple casualidad o creacién del ingenio, ya que, como es de publico



conocimiento, recientemente los bancos EDWARDS y CITIBANK se han fusionado creando una de las
instituciones bancarias mds grandes e importantes del pais.. EDWARDSCITI. Sefiala que de esta forma,
cualquier usuario de Internet, incluso el mas distraido, al enfrentarse a los nombres de dominio en disputa
pensara logica y razonablemente que éstos corresponden a su mandante. Estima que refuerza lo anterior el
que su mandante tiene una real y efectiva presencia en Internet, bastando realizar una busqueda de la
expresion EDWARDS CITI en el famoso buscador www.google.cl para apreciar que de las 10 primeras
busquedas que se arrojan, todas ellas corresponden y aluden a su mandante. Asi las cosas, si el buscador de
Internet mas famosos del mundo al efectuar una bidsqueda de la expresiones sobre los cuales se estructuran
los dominios en disputa arroja Unicamente direcciones de Internet relativas a su mandante, evidentemente
que los consumidores tendrdn la misma impresion al enfrentarse a los dominios de autos. Agrega al
respecto que su mandante también utiliza efectivamente los sitios web www.bancoedwards.cl y
www.citibank.cl, los cuales son utilizados por todos los clientes del banco, ya que desde estos se puede
acceder a distinta informacion comercial, revision de cuentas corrientes, etc. Lo mismo sucede si uno
ingresa al sitio www.bedwards.cl, el cual también permite a los clientes acceder a distinta informacion de su
mandante. Agrega que como es sabido, el BANCO EDWARDS y el CITIBANK son reconocidos tanto a nivel
nacional como internacional y entre sus servicios se encuentra evidentemente aquellos que dicen relacién
con créditos hipotecarios, venta de inmuebles, etc.

En cuanto a la aseveracidn de la contraria en cuanto funda su pretensién en la supuesta existencia de dos
empresas completamente ajenas al presente juicio: Emilio Edwards Propiedades y CitiHouse Propiedades,
sostiene que dichas supuestas empresas no presentan vinculacién o relacién alguna con el presente juicio,
su existencia no se encuentra acreditada y, lo que es peor aun, no presentan relacién alguna con el sefor
José Francisco Rojas Sepulveda.

Agrega luego que atendida la naturaleza de servicios que presta su mandante a través de sus sitios de
Internet, como por ejemplo transacciones bancarias, revision de cuentas corrientes, se debe tener especial
cuidado, ya que un error o confusion por parte de los usuarios traera aparejadas consecuencias mucho mas
graves.

De su parte, respecto a la procedencia del principio “first come first served”, hace presente dicho principio
tiene aplicacién Unicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes logra acreditar un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa y en el caso de autos resulta evidente a la luz de los
documentos y antecedentes acompafiados oportunamente en estos autos, que es su representada quien
tiene un mejor derecho sobre los nombres de dominio en disputa. Sefiala que a mayor abundamiento, el
primer solicitante no ha acompafiado ningun elemento o antecedente del cual se pueda al menos
desprender un mejor derecho o vinculo real con los nombres de dominio en disputa.

Agrega que el hecho que el primer solicitante haya solicitado primeramente los nombres de dominio v,
ademas haya pagado efectivamente el impuesto correspondiente ante NIC Chile, bajo ningln punto de vista
puede ser considerado como un argumento de mejor derecho y que si bien el reglamento de NIC Chile
establece ciertas prerrogativas a favor del primer solicitante, ello no significa que éste deba probar
fehacientemente durante el proceso su mejor derecho sobre el dominio en cuestién.

En esta presentacion el segundo solicitante objeta los documentos acompafiados por la contraria por cuanto
a esa parte no le consta su autenticidad, que en nada dicen relacién con lo discutido en estos autos y que se
trata de documentos que evidentemente no pueden ser considerados para la asignacién del dominio en
disputa, ya que corresponden a factura que acreditan el pago ante NIC Chile y copias de los comunicaciones
enviadas por NIC Chile en que consta que se solicitaron los nombres de dominio en disputa, pero ninguno de
dichos documentos acredita de forma alguna un mejor derecho sobre los nombres de dominio en disputa.

2.- Que a fojas 228 la primera solicitante contesta la demanda interpuesta en su contra ante este Tribunal
por el Segundo Solicitante, Banco de Chile, representado por el Abogado sefior Matias Somarriva Labra
solicitando a que en definitiva se la rechace, con costas. Argumenta respecto de los antecedentes de hecho
qgue la demandante ha presentado, segln los cuales supone razones de mejor derecho sobre las que esa
parte esgrime para la asignacion de los nombres de dominio, que varios puntos que restan validez a los
argumentos presentados y ademas denuncio inexactitudes, por no decir falsedades, que podrian inducir a
error en el juicio de esta arbitro, las cuales delatan una falta de seriedad y prolijidad increibles respecto de
una empresa que en la misma demanda se jacta de gran prestigio empresarial. En cuanto a la Temporalidad



y la Historia del BANCO DE CHILE y su fusidén con CITIBANK, hace notar que el presente juicio arbitral dice
relacion con la inscripcion de los nombres de dominio en disputa y no con la revocacién de inscripciones,
como en algun momento ha mal entendido el segundo solicitante, por lo que ruega se desestime los
argumentos que se funden en la “notoriedad” que afirma la contraria que ha adquirido la marca que dice
poseer, durante el tiempo transcurrido desde las solicitudes respectivas y hasta el presente estadio procesal
arbitral. Sin perjuicio de ello, destaca como hecho muy importante que las inscripciones realizadas por esa
parte, lo fueron con fecha 27 de Diciembre de 2007 y no el 28 como mal entiende el segundo solicitante,
error en que incurriria la contraria probablemente por haber revisado lo publicado en la pagina de NIC Chile,
pero no considerd que los registros aparecen con hora GMT [Greenwich Mean Time] u hora de Londres y
siendo asi, su lectura se realiza con tres horas menos a la hora nacional. Agrega que la misma exposicién de
la demandante respecto a la trayectoria del Banco de Chile y los datos respecto a su posible fusién con
Banco Citibank Chile dan cuenta de hechos que denotan el contraste que existe entre el proyecto, del cual
tiene legitimo derecho de llevar a cabo, y la industria en la cual opera la demandante y que siendo el Banco
de Chile un banco comercial que proporciona una gama de productos y servicios financieros a una amplia
base de clientes, cuyas operaciones se organizan en varias divisiones comerciales que segmentan su
mercado de atencidn, en conjunto con los servicios financieros que brindan sus filiales en los dmbitos de la
securitizacién de valores, la administracion de fondos mutuos, de seguros y factoring, entre otros, esta muy
distante del dmbito en el cual opera el proyecto que esa pate estaria desarrollando, el cual es de fines
informativos, asociado al dmbito de las propiedades, y que en ningln caso, contrario a lo que piensa la
demandante, se le podria llamar Competencia.

Agrega que la notoriedad del Banco de Chile no constituye necesariamente un mejor derecho, sino que
puede ser considerado como un elemento amedrentador (bajo ciertas circunstancias) para el desarrollo de
diversas iniciativas de ciudadanos de este pais. Respecto del desarrollo del proceso de fusidn si bien se
concretd contablemente el 01 de Enero del afio en curso, no se hizo operativa hasta el dia 08 de ese mes,
segun consta de las “Notas a los Estados Financieros Consolidados de la Memoria Anual 2007”, del mismo
Banco de Chile, es decir, varios dias después de la solicitud de sus inscripciones de los nombres de dominio.
Sostiene que incluso la misma demandante sefiala que toda la informacién anterior al 01 de Enero de 2008,
solo versaba acerca de la posible alianza estratégica que se podria dar entre Banco de Chile y Citigroup, pero
nada respecto que haya existido alguin aviso previo en el sentido que el Banco de Chile fuera a utilizar una
integracion de una de sus marcas, a saber Banco Edwards, con la del Banco absorbido Banco Citibank, y por
ende, lo mas ldgico a pensar por el publico en general, como es comun a los procesos de fusion, era que la o
las marcas resultantes iban a dar cuenta de la identidad de las empresas fusionadas y no de otras
denominaciones. De ello deduce que no es posible pensar que haya tenido ni la mds minima referencia ni la
intencién de perjudicar en forma alguna a la demandante. Estima que de aceptarse la hipdtesis precedente,
estaria en discusién la legitimidad de inscripcién de nombres de domino tales como bancochileciti.cl,
chileciti.cl, bancochile-citi.cl, chile-citi.cl, los cuales, de existir una real preocupacion por parte del
demandante estarian registrados en NIC Chile, lo que no es asi.

Destaca que la misma demandante demuestra la imposibilidad de que esa parte haya actuado con algun fin
de perjudicarla, como erréneamente se le imputa, pues en ningin momento tuvo informacién que diera
cuenta que el nombre de su proyecto, un banco de datos de servicios asociados al ambito de las
propiedades, fuera semejante con la nueva denominacién que en definitiva adoptd posteriormente la
demandante, toda vez que el registro en NIC Chile da cuenta precisamente de lo contrario.

Sostiene que en sus presentaciones la contraria no ha presentado antecedentes, a diciembre de 2007 y
primeros dias de enero de 2008, que den cuenta de la notoriedad de la nueva denominacién usada,
estimando que es objetable y no puede tenérsele por prueba a favor de la demandante, el documento
acompafiado por la contraria consistente en pagina de busqueda en Google, para edwards citi, fechado el 11
de junio de 2008, dado que no representa un medio probatorio vélido, por haber transcurridos casi siete
meses desde que la demandante inscribié en segundo lugar su nueva denominacién. Es logico que el
buscador registre varios resultados asociados, pero no demuestra en modo alguno que el uso de la
denominacion se haya iniciado efectivamente antes o a la fecha en que el primer solicitante realizd
legitimamente las inscripciones impugnadas y por tanto no se podria considerar abusiva o de mala fe su
inscripcion.



A continuacion denuncia, por decir lo menos, inexactitudes expuestas por la demandante, en los numerales
uno y dos de la demanda arbitral, que podrian inducir a error o confusidn a este tribunal, dando cuenta de
la falta de prolijidad con que ha actuado el segundo solicitante, argumentando livianamente y de forma
imprecisa, lo que a su juicio afecta sin lugar a dudas sus razones de mejor derecho. Al respecto sostiene que
respecto a la “notoriedad internacional” que tendria el Banco de Chile (no el Banco Edwards), se debe
aclarar que el Banco de Chile ya no posee sucursales en Nueva York y Miami, pues como consta en las
“Notas a los Estados Financieros Consolidados de la Memoria Anual 2007 del Banco de Chile”, aquéllas, a
esta fecha, llevan mas de cinco meses vendidas, quedando sélo algunas oficinas de representacion, las que
por lo demds, funcionan bajo el nombre de “Banco de Chile” y nada tiene que ver con los nombres de
dominio en disputa. Respecto a la adquisicién del Banco de A. Edwards, el afio 2002 por parte de Banco de
Chile y su “continuidad” como Banco Edwards, y que ahora funciona, teéricamente, bajo la “marca” BANCO
EDWARDS CITI, precisa que es muy importante clarificar que la denominacién Banco Edwards es sélo una
Marca y no un Banco, como afirma la demandante, la que es ocupada por Banco de Chile, en su estrategia
comercial de retencidn de clientes, para distinguir sucursales, productos y servicios que alguna vez fueron
del Banco de A.Edwards, adquirido (no fusionado) hace algunos afios atrds, y cuya personalidad juridica fue
disuelta. Considera que por tanto es falso afirmar que Banco Edwards sea una filial del Banco de Chile; falso
también es que los activos y contratos de Citibank Chile se hayan integrado al Banco Edwards, que, como se
dijo, es una marca y ademas es Falso que la denominacién Banco Edwards Citi sea parte integrante de la
razén social del nuevo banco, como afirma la demandante, ya que sigue siendo Banco de Chile. Para probar
esto, sefiala que acompafia documentacion de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y
de la Memoria Anual 2007 del Banco de Chile, en las que se indica cuales son los Bancos existentes en Chile,
y entre ellos no figura el Banco Edwards. Ademas, en la misma Memoria se explicita cudles son las filiales del
Banco de Chile, a saber, Banchile Corredora de Bolsa, Banchile Administradora General del Fondos, Banchile
Factoring, Banchile Corredores de Seguros y Banchile Securitizadora, no encontrandose entre ellos el Banco
Edwards. Considera que por tanto Banco Edwards no es un banco chileno, ni es una filial del Banco de Chile,
como lo indica la segunda solicitante y tampoco es parte integrante de la nueva razoén social, como lo prueba
la “Ficha de Bancos fiscalizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”. Ademas, a
nivel internacional, el Banco de Chile sélo cuenta con oficinas de representacion, ya que las sucursales de
Nueva York y Miami fueron vendidas, segun consta en las Notas a los estados financieros consolidados de la
memoria anual 2007 del Banco de Chile.

Agrega ademas que la denominacidn publicitada por la demandante en las pruebas presentadas, no es
BANCO EDWARDS CITI, sino que BANCO EDWARDS|CITI, es decir, entre las palabras Edwards y Citi se agrega
una linea vertical, caracter dactilografico que deviene en resaltar una distincion Unica que le torna especial y
que la diferencia absolutamente, por lo demds, de los nombres de dominio inscritos por esta parte.

Acota ademas que en relacion a la fusion de Banco de Chile y Banco Citibank Chile, que la demandante ha
procurado defender unos hipotéticos derechos de proteccion de propiedad industrial sobre la denominacién
que ha estado ocupando durante este tiempo para distinguir algunas oficinas y servicios del Banco de Chile,
pero al mismo tiempo transgrede de manera descarada y flagrante la propiedad intelectual y las leyes que la
regulan en Chile, al copiar textualmente, sin hacer referencia alguna a su autor, y agregandole minimos
vocablos para simular una elaboracion propia, textos de la pagina de internet wikipedia.org y aiin mas, ha
osado presentarlos ante este tribunal como pruebas argumentales. Especifica que se refiere al texto que
transcribe en la demanda arbitral relativo a los, “Antecedentes de Hecho”, intitulada como “1. Historia de
Banco de Chile”, parrafos tercero y cuarto; la intitulada como “2.- La Fusién del Banco Chile con Citibank”,
parrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Agrega que la demandante incurre en la misma
conducta reprochable de transcribir textos ajenos como si fueran suyos, en los que denomina en el libelo
como “Antecedentes de Derecho”, tales como, el intitulado como “1.- Descripciéon de los nombres de
dominio y su importancia”, en sus pdrrafos primero, segundo y tercero; el intitulado “2.- Criterios aplicables
para conflictos de asignacion de nombres de dominio”, etc., los que corresponden a parrafos de la sentencia
arbitral, emanada de la propia Juez Arbitro que debe dirimir el presente conflicto, de Noviembre de 2002,
recaida respecto del nombre de dominio “Cristalinternet.cl” y que corresponden a los fundamentos de una
de las partes de dicho juicio. Hace presente al respecto que Wikipedia, también llamada “Enciclopedia Libre”
es un sitio en internet en el que cualquier persona puede inscribirse, y hecho esto, editar libremente,
quedando sujeto a comentarios de terceros que se van agregando a modo de discusidn de los contenidos,



de manera que no existe seguridad que su contenido sea completamente veraz y correcto, como lo
demuestra el articulo que habla de la “existencia” del banco Edwards Citi, que a noviembre de 2007 contaba
con 8.372 empleados, igual cifra que se le adjudica al Banco de Chile, y que el sitio web es
bancoedwardsciti.cl, que como bien sabe S.S. es motivo del actual litigio y por ende sostiene que
wikipedia.org es solo una fuente informativa referencial, carente de una seriedad y formalidad que le
permitan convertirse en un referente probatorio. Sin perjuicio de lo anterior, considera que el hecho de que
la demandante transcriba pasajes de publicaciones de Wikipedia, sin respetar las normas de proteccion a los
derechos de autor, deviene en ilegal per se, debiendo necesariamente, negarse validez alguna a la
documental acompafiada por la contraria. Indica luego que la direccidn de Internet en que se visualiza la
licencia del sitio de Wikipedia.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_de_documentaci%C3%B 3n_libre_de_GNU vy
transcribe las partes de la licencia que estima pertinentes, tomadas del enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Traducci%C3%B3n_no_oficial_de_la_Licencia_
de_documentaci%C3%B3n_libre_de_GNU 2. COPIA LITERAL

Traduccién al espafiol Usted puede copiar y distribuir el Documento en cualquier soporte, sea en forma
comercial o no, siempre y cuando esta Licencia, las notas de copyright y la nota que indica que esta Licencia
se aplica al Documento se reproduzcan en todas las copias y que usted no aiflada ninguna otra condicién a
las expuestas en esta Licencia. Usted no puede usar medidas técnicas para obstruir o controlar la lectura o
copia posterior de las copias que usted haga o distribuya. Sin embargo, usted puede aceptar compensacion
a cambio de las copias. Si distribuye un nimero suficientemente grande de copias también debera seguir las
condiciones de la seccion 3. Usted también puede prestar copias, bajo las mismas condiciones establecidas
anteriormente, y puede exhibir copias publicamente. 4. MODIFICACIONES

Puede copiar y distribuir una Version Modificada del Documento bajo las condiciones de las secciones 2 y 3
anteriores, siempre que usted libere la Version Modificada bajo esta misma Licencia, con la Version
Modificada haciendo el rol del Documento, por lo tanto dando licencia de distribucion y modificacion de la
Versién Modificada a quienquiera posea una copia de la misma.

Respecto de los antecedentes de Hecho expresados por la contraria que en su punto 3 colaciona 24
“marcas” registradas que le pertenecen y 12 “solicitudes” de registro de marcas, la mayoria de las cuales se
relaciona con las palabras “Edwards”, sostiene que todos los registros y solicitudes, sélo uno contiene
Unicamente la denominacion “Banco Edwards” como conjunto, pero la proteccion del Registro no abarca a
la palabra “edwards” considerada aisladamente, y éste no dice relacién alguna con los nombre de dominio
en disputa. Aun mas la clase 36 en la que estd inscrita no abarca el dmbito de internet. Cabe sefialar que
ninguna clase cubre explicitamente este ambito. Agrega que los demads registros marcarios contienen
expresiones anexas a “Edwards”, muy alejados de las denominaciones en disputa y por ende restan mérito a
una posible asociaciéon con los nombres de dominio en disputa. Tal es el caso de los Registros numeros
811337, 745178, 740687, 740683, 740685, 792586, 795159, 750193, 763369, 740693, 742763, 750194, y
740804. Se agregan a las anteriores, las Solicitudes de Registro numeros 813775, 814066, 813777, 813778,
813776, 813780, 814067 y 814068. Ademas, los registros numeros 816297, 781550, 797188 y 792650, no
dicen relacién alguna con los nombres de dominio en litigio, por contener la expresion “banedwards”.
Estima que de lo contrario, tendriamos que considerar que, por ejemplo, el término “banmedica”, citado por
la propia demandante, lo que estaria en pugna con las marcas registradas a nombre de la demandante. Por
su parte, los registros numeros 779757 y 817617, hace referencia al Banco de “A. Edwards”, el cual, como se
dijo precedentemente, ya no existe, puesto que su personalidad juridica fue disuelta al ser adquirido por el
Banco de Chile. Deduce que entonces, quedarian soélo cuatro registros que podrian decir relacion con los
nombres de dominio en disputa, los nimeros 797194, 803627, 797859 y 797860, pero éstos, aparte de
corresponder exclusivamente a servicios bancarios, se trata de marcas mixtas, es decir, el nombre se asocia
a un logo como un todo y eso explica que existan varios numeros de registro asociados a una “misma”
denominacion, los cuales estan en desuso, dado que el logo asociado a la denominacidn no es ocupado por
la demandante, como se aprecia de las mismas pruebas acomparfiadas por ésta en su pagina web y destaca
que la contraria no acompafid los logos referidos en su presentacién, por lo que para comprobar lo expuesto
debiéramos remitirnos a la pagina del D.P.l., acompafiando copia de los mismos en un otrosi. Agrega que de
los registros referidos, la mayoria corresponde a la Clase 36 C, de “SERVICIOS BANCARIOS”. Es decir, se
protegen los servicios FINANCIEROS, lo que no dice relacién con los servicios que seran ofrecidos por este



Primer Solicitante, referidos a INFORMACION ACERCA DE DATOS DE SERVICIOS ASOCIADOS AL MUNDO DE
LAS PROPIEDADES. Considera que en consecuencia quedan soélo dos “Solicitudes de Registro” (lo que no
implica que se les vaya a registrar), que podrian pugnar con los nombres de dominio en litigio, a saber, las
numeros 810947 y 810943, y al respecto informa que estas denominaciones ya han sido RECHAZADAS por
DESISTIMIENTO de la propia demandante en varias ocasiones, como lo prueba la documentacion que se
acompaiia y que corresponde a las Solicitudes nimeros 810948, 809906, 809907, todas de fecha abril de
2008, muy posteriores a las solicitudes de asignacion de nombres de dominio que esa parte presento.
Ademas, es un hecho muy importante de destacar, el que la demandante no afirme ni demuestre ser duefio
de la marca “CITI”, o al menos, poseer alguna licencia de uso de la misma. A mayor abundamiento, hago
notar a S.S. que la misma demandante manifiesta, en su titulo 5, parrafo cuarto, no ser poseedor de los
registros marcarios para las expresiones “edwards citi”, “edwardsciti”, “edwards-citi”, “banco Edwards citi”,
“bancoedwardsciti” y bancoedwards-citi”. Sefiala que al respecto es plenamente aplicable el aforismo
juridico que reza: “a confesién de parte, relevo de prueba”.

Sostiene que la documentacién que acompafia demuestra que la marca “CITI” pertenece al conglomerado
norteamericano llamado “Citigroup Inc”, y que la marca “CITI” no posee anotaciones de licencia para uso de
ninguna persona, de lo que se pregunta cual seria la legitimidad del uso del vocablo por parte de la
demandante. Resulta entonces evidente y revelador, que el hecho de que la demandante sélo haya
solicitado el registro de marcas relativas al vocablo “citi” asociado a otras denominaciones, tales como,
“CREDITO DE CONSUMO UNICO BANCO EDWARDS CITI” y “CREDITO UNICO BANCO EDWARDS CITI”, en la
forma denominativa, demuestra que la demandante no tiene INTERES REAL Y SERIO en la materia de este
juicio, lo que se corroboraria por lo que afirma ella misma, en cuanto a que todos sus servicios son
consultados por los clientes en el portal “edwards.cl”, sin contar que revisando Internet ha comprobado que
no existe dificultad alguna para los antiguos clientes Citibank para ingresar a los servicios de Banco de Chile
a través del portal citibank.cl. Agrega que sus relativos “innovadores” servicios de toma y rescate de fondos
mutuos y compra y venta de acciones no son propias del “nuevo” sitio web del banco fusionado ya que
estaban habilitados desde mucho antes de la fusién de los bancos ya descritos.-

Finalmente, destaca que las denominaciones “edwards citi” y “edwards-citi” no cuentan con proteccion de
propiedad industrial, ni aun la real denominacion utilizada por Banco de Chile, a saber, banco Edwards | citi.
Por lo tanto, restan todo mérito los registros marcarios a los argumentos de mejor derecho invocados por el
demandante.

Sin perjuicio de lo expuesto, reitera que LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET, NO SON MARCAS,
citando al efecto una publicacién de esta misma Arbitro (que se puede encontrar en la siguiente direccion de
internet  http://pumarino.blogspot.com/2008/03/las-peleas-por-el-nombre-bicentenario.html), la cual
sefiala lo siguiente: “Vuelvo a citar los comentarios de la Profesora Lorena Donoso sobre esta materia al
sefialar que "El nombre de dominio constituye un identificador y en esto podriamos decir que es similar a
una marca -esta es la razén por la que suelen entrar en conflicto-; sin embargo, se diferencia de esta
institucién porque no hay sinonimia ni identidad, cada nombre lleva indefectiblemente a un sitio distinto,
(aun cuando fonéticamente aparezcan como similares), su ambito de acciéon es limitado a la red privada
Internet, su finalidad es nemotécnica (es mas sencillo recordar una palabra que una cadena numérica) y su
funcién es complementar el sistema de control de las transferencias de informacién entre los servidores
conectados a esta Red. Otra confusion estd en estimar que el "nombre de dominio" es una manifestacidon
del derecho de propiedad. Esto no es asi, pues la denominacion es sélo una traduccidn literal del inglés
domain; sin embargo, perfectamente pudo traducirse como "nombre de control", caso en el cual no
incurririamos en este error." (Naturaleza Juridica de los Nombres de Dominio, Lorena Donoso, Fac. Derecho
U. de Chile), y al abogado, miembro del directorio de la Asociacion de Derecho e Informatica de Chile
(www.adi.cl), Lorenzo Miranda Morales, en su escrito “éPor qué los nombres de dominio no son marcas?”:
“Los nombres de dominios corresponden al sistema de nombres de dominio DNS, a través del cual, los sitios
web, que tienen asignada una direccién IP (Ej. 200.185.93.122), son identificables de modo mas simple para
el ser humano por un nombre de dominio, (Ej.: amazon.com).-Ahora bien, en el caso de nuestro pais el
organismo encargado de administrar el registro de dominios .CL, denominado NIC Chile (Network
Information Center Chile), es el Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile
(DCC), que en la practica, presta el servicio que permite la relacion entre un tnico nombre de dominio (ej.:



chile.cl), y un Servidor de Resolucién de Nombres de Dominio (DNS), el cual a su vez, asigna a dicho nombre
de dominio, la direccién IP correspondiente.” Pagina 2.

“Entonces, ¢Cual es la funcion de NIC Chile?.

A esta pregunta debemos responder de un modo claro: Nic Chile es un prestador de servicios, que en virtud
de la delegacién de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), administra el sistema de Registro y
asigna los Nombres de Dominio a las Personas Naturales o Juridicas que lo solicitan, no en propiedad, sino
que simplemente en virtud de un contrato de prestacidn de servicios.

Dicho lo anterior, los dominios no son marcas, ya que el NIC no puede otorgar la propiedad sobre una
palabra, expresién o nombre a persona alguna, por cuanto sélo en virtud de la ley se pueden establecer los
modos de adquirir el dominio. Asi entonces, como no ha sido una ley la creadora de NIC Chile, ni la que ha
establecido su facultad de otorgar estos nombres de domino, no puede otorgar mas derechos a las personas
que aquellos que nacen de una relacién juridica de derecho privado” Pagina 3.

En relacién a los nombres de dominio de actual titularidad de la demandante hacer notar que mas que
apoyar una tesis de mejor derecho por sobre los que esa parte tiene para la asignacion de los nombres de
dominio en litigio, estariamos en presencia de lo que en el dmbito de los dominios de internet se conoce
como Reverse Domain Name Hijacking, hostigamiento al buen uso del nhombre de dominio o secuestro
inverso del nombre de dominio, en virtud de que todos los dominios listados, a saber, citiedwards.cl,
chiledwards.cl, bancochiledwards.cl, chileedwards.cl, genteedwards-opina.cl, NO ESTAN ACTIVOS, y
bancaprivadabancoedwards.cl sélo presenta un logotipo de “pronto”. Agrega que los dominios que serian
de “titularidad” de Banco de A. Edwards, cosa que le extrafia dado que éste dejo de existir hace mas de 5
afios a la fecha, reflejan primero que todo una actitud de acaparar una multiplicidad de nombres de dominio
que no dicen necesaria relacidn con el “banco” Edwards y en caso contrario no se podria esgrimir alegato
alguno en contra de la medida de proteccion a las variantes del nombre del proyecto que esa parte esta
desarrollando.

Destaca ademas que ante las ya evidentes faltas a la verdad presentadas por la contraria en relacion a los
supuestos argumentos de mejor derecho, se suman expresiones que estima le atacan, con imputaciones
livianas, carentes de toda justificacion y sobretodo carentes de pruebas de ello como son, el supuesto
interés de sacar provecho econdmico de estas inscripciones, sin antes haber leido la primera presentacion
requerida por este tribunal. Respecto de la afirmacidn en cuanto que esa parte se habria limitado a cambiar
las palabras del dominio citiedwards.cl como forma de perjudicarla y que éste habria sido asignado a la
contraria con meses de anterioridad a la primera inscripcién hecha por este primer solicitante, lo que
demostraria la mala fe que le habria asistido, todo lo cual rechaza de manera categoérica y hace notar que es
precisamente la demandante la que actia de mala fe presentando ante este Tribunal nuevamente
informacion imprecisa ya que no indica que el nombre de dominio en cuestidon fue objeto de un juicio
arbitral, cuyo litigio se extendié hasta el mes de abril de este afio y en el cual el primer solicitante no fue la
contraria y que se revolvio simplemente por el hecho de que la primera solicitante no rindié ningun tipo de
pruebas ni argumentos a su favor, estimando que ello es muy diferente al caso de autos en que ha
manifestado claramente cual es su intencidn al solicitar los nombres de dominio en disputa. Respecto de
esto, se acompafia documentacion que demuestra que el sitio citi-edwards.cl fue objeto de juicio arbitral.
Aun mas, en insistencia de mala fe para confundir al Tribunal, en el numeral 3 de la demanda, de los
“Antecedentes de Derecho, "intitulado “Conclusién”, parrafo primero, la contraria afirma también poseer el
dominio citiedwards.cl, lo cual es falso y como prueba de ello procedidé a solicitar su inscripcion, pero
dejando en claro desde ya que no proseguira con el pago del mismo, toda vez que sélo le interesan los
nombres de dominio en disputa y esto sélo se hizo como demostracidon a este Tribunal de la falta a la verdad
con que actud la demandante.

En relacion a que se haya negado “reiteradamente” a manifestar el uso de los nombres de dominio en litigio,
aclara que en ningun caso se negd a hacerlo, sino que le parecié prudente, por una parte, por la forma en
que fue atendido en la etapa de la “Mediacién”, y luego, por la actitud de la contraria al acceder las partes a
esta instancia arbitral, manifestarlo y explicarlo claramente por escrito. Considera que tampoco se puede
decir que fue en forma reiterada, ya que sélo existieron dos instancias de comunicacién con la contraria, en
NIC Chile y en el Tribunal que resuelve este litigio. Reitera que en el primero de los casos, la persona que
asistié a dicho reunién fue el sefior Eduardo Lobos Vajovic, quien no demostrd, salvo su identidad, tener
poder alguno de representacion del Banco de Chile para mediar o buscar alguna solucion al conflicto en



cuestion, lo cual a su juicio equivale a que la contraria no se presentd a dicha instancia. Agrega que ademas
le parecid muy extraia la actitud del representante de NIC Chile al indicar que no era necesaria la
acreditacion de poderes y de no mediar la insistencia de este primer solicitante, tampoco se hubiere
levantado acta de dicha reunidn, y en todo caso llevada a cabo en forma parcial, contrariando lo que
expresa el Reglamento de NIC Chile en su Anexo 1, numero 2, letra d, parrafo tercero, y por ende, mas alla
de la mala opinién que se ha formado de dicha instancia, espera la resolucidn imparcial de este tribunal,
como ya se dijo primeramente, prefirid atenerse al procedimiento arbitral acordado, maxime que la
personeria de la contraria tampoco estaba debidamente acreditada.

En cuanto a los antecedentes de Derecho esgrimidos por la contraria sostiene que le resulta paraddjico que
la contraria demande, pretendiendo exponer argumentos de mejor derecho fundamentandose en principios
legales que tienden a proteger la propiedad industrial, cuando ella misma ha incurrido en faltas graves de
copia ilegal de textos, por lo que solicita se tenga presente estos hechos a la hora de resolver y considerar
los argumentos expuestos por la demandante.

Reitera que lo principal a resolver por esta arbitro dice relacién con la asignacién de los nombres de dominio
en disputa, y no a un juicio de revocacion de los mismos. De ser asi, acorde lo dispone el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y como la misma demandante argumenta
ampliamente, deben darse copulativamente tres condiciones, a saber: a.- “Que el nombre de dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca registrada de producto o servicio sobre la que tiene derechos
el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”.

A este respecto, sostiene que la contraria NO POSEE la titularidad de ninguna marca registrada idéntica o
similar a los nombres de dominio en litigio, y menos a la fecha de inscripciéon gozaba de un nombre
reconocido, toda vez que, como también se ha dicho, su solicitud es muy anterior a la operacion efectiva de
la nueva denominacién de la demandante.

En cuanto a la letra b de dicho articulo sostiene que tiene derechos e intereses legitimos para el uso de los
nombre de dominio en disputa. Y en cuanto a la letra c) sefiala que sdlo resta constatar que la Unica que ha
actuado de mala fe, faltando a la verdad y presentando pruebas que podrian inducir a error el juicio de este
tribunal es la demandante. Sefiala que con ello insiste y recalca que el reglamento de NIC Chile, dice
expresamente que se deben dar estas tres condiciones en forma COPULATIVA, por lo que dificilmente la
demandante tendria mejor derecho que el solicitante para la asignacion definitiva de los nombres de
dominio. Error, a su juicio, incurrié la Sra. Arbitro Janett Fuentealba Rollat, en la jurisprudencia presentada
por la contraria acerca del juicio arbitral por el nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl en la que por un lado
reconoce la existencia de legitimos derechos por parte de la primera solicitante, en el Considerando
séptimo, cuarta linea, contrastado con el Considerando noveno, pdrrafo cuarto, en el que sélo se ha
aplicado el numeral primero de la ya citada reglamentacion de NIC Chile. Hago notar a S.S. que el resultado
de dicho litigio devino finalmente en que el nombre de dominio en cuestién, nunca fue utilizado por el
tercer solicitante de dicho litigio, lo que se prueba con documentacién que se adjunta a esta presentacion.
Con dicho criterio, se impidié el desarrollo o promocion de los servicios que planeaba realizar a través de
internet la primera solicitante, segun los legitimos derechos que se le reconocieron.

Sefiala que se debe considerar ademas que la contraria indica ampliamente el uso comercial de internet, asi
como invoca tratados de proteccién sobre competencia desleal, lo cual a su juicio resulta improcedente en
este caso, toda vez que en ningln caso su proyecto puede ser considerado como competencia del
demandante, en virtud a que, segun lo expreso la misma contraria, el Banco de Chile es un banco comercial
dedicado ampliamente a la prestacion de productos y servicios financieros, y su proyecto se centra en el
ambito informativo, por lo que estaria demas seguir hablando de criterios, que en virtud de lo ya expuesto,
no serian aplicables a los autos en cuestién.

Acota ademds que en relacidn con la validez y la cabalidad del cumplimiento en lo dispuesto por el
procedimiento de NIC Chile para la solicitud de la asignacion de nombres de dominio, en particular de las
dos presentadas por la demandante, solicita se tenga en consideracidon que la contraria no han cumplido
estrictamente con ella, ya que segun lo expresa de forma obligatoria el formulario de inscripcidn en Nic Chile
la parte interesada en la asignacion de un nombre de dominio debe sefialar si es titular de una marca
registrada relaciona con el nombre de dominio y su nimero de registro.

“Otra informacién: Es obligatorio declarar aqui los derechos preexistentes que respaldan una solicitud
cuando ya hay otras solicitudes en tramite para ese mismo nombre de dominio. En particular, declare aqui si



es titular de una marca registrada que coincida con el nombre de dominio solicitado. Se debe indicar en
forma precisa cudl es la marca en que se fundamenta esta solicitud, incluyendo su nimero de registro”, lo
que no se cumple en las solicitudes de la demandante, pues la ficha de informacion de los nombres de
dominio edwardsciti.cl, edwards-citi.cl que constan en el expediente, indica lo siguiente: “Tit. Marca
BANCOCHILE Reg 626.205”, lo cual entendemos esta muy distante de las denominaciones en litigio y denota
nuevamente la falta de seriedad, compromiso e interés real que ha tenido la contraria por la asignacion de
los nombres de dominio en disputa.

Concluye que segun lo expuesto por el mismo demandante, respecto a la trayectoria del Banco de Chile y su
“anunciada y difundida” fusidn con Citibank Chile, queda mas que en evidencia que no se podia hacer
relacién alguna entre ello y los nombres de dominio en litigio, toda vez que tal fusién se concreté
contablemente con fecha 01 de Enero de 2008, siendo posterior en varios dias a su inscripcién de dichos
nombres de dominio, eliminando claramente los supuestos de mala fe que se le han imputado. A ello suma
la carencia de pruebas que demuestren las acusaciones de interés ilegitimo sobre los nombres de dominio
en disputa o que busque perjudicar o sacar algun tipo de beneficio econdmico improcedente, habiendo ya
expuesto claramente cudles son las intenciones acerca del uso que les pretende dar a los nombres de
dominio, sobre los cuales ya esta en conversaciones con los interesados, esperando tan sdlo la resolucion
del presente litigio para concretarlo, lo cual también es una muestra de buena fe, toda vez que teniendo
acceso operativo completo de los sitios en cuestién ha esperado el pronunciamiento de este Tribunal, para
en ningun momento afectar a la demandante.

Sostiene ademas que Internet no es sélo un medio de difusién y desarrollo comercial como la demandante
sefiala, ya que también se ha constituido como una nueva forma de comunicacidn y expresidn cultural, de lo
cual dan cuenta numerosos portales de redes sociales, asi como una infinidad de instancias de difusién de
las mas diversas informaciones. Este énfasis comercial sélo evidencia, los INTERESES, pero no el MEJOR
DERECHO del Banco de Chile para la asignacién definitiva de los nombres de dominio en disputa, siendo muy
extrafia la falta de diligencia con que ha actuado el segundo solicitante, quien en ningin momento, ni aun a
la fecha ha solicitado la inscripcidn de las marcas comerciales respectivas, y sélo se ha limitado a publicitar
una denominacién que es a toda prueba de dudosa legalidad, por no tener la marca CITI anotacidn alguna
respecto a una licencia otorgada a alguna persona natural o juridica. Agrega que acorde a la evidencia que
se acompaina, queda de manifiesto la mala fe con que ha actuado la demandante ante este Tribunal,
presentando informacion erratica y falsa que a su juicio cualquier reclamacion respecto a la existencia de
mejor derecho por sobre el del solicitante para la asignacion definitiva de los nombres de dominio en litigio.
Finalmente sostiene que cumplié con todos los requisitos y requerimientos para solicitar las inscripciones de
los nombres de dominio en disputa, pagando los derechos correspondientes dentro del plazo legal, acorde a
la reglamentacién vigente, por lo que la relacidon contractual nacida con NIC CHILE es absolutamente
perfecta y no puede la contraria pretender por esta via desarmar dicha relacion, toda vez que no tiene
mejor derecho que el que le asiste, segun ya se explicd ut supra y se acredita fehacientemente.

102.- Que el primer solicitante en su presentacidn solicita se tenga por observados u/y objetados los
documentos acompanados por la contraria, acorde se explica en cada caso en los términos siguientes: a)
Respecto de la copia simple de certificados de los registros marcarios individualizados en el numeral 3 de la
demanda de la contraria: se remite a lo ya analizado en el numeral anterior de esta sentencia y reitera
asimismo que tales registros marcarios no coinciden con los nombres de dominio en litigio; b) Respecto de la
copia del documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad del Banco de Chile y BANCO
EDWARDS respecto de los nombre de dominio seiialados en el nimero 4 de la demanda: reitera que los seis
primeros nombres de dominio estan en desuso y respecto de los siete siguientes que menciona, es falso que
el Banco Edwards sea su titular, puesto que “Banco Edwards” es sélo una marca y no una persona juridica
con Rut propio y demas caracteristicas de toda persona juridica. El titular, ante NIC Chile, de dichos nombres
de dominio es el “Banco de A. Edwards”, que no existe ni es reconocido por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras; c) Respecto de copia del sitio web www.edwards.cl, donde consta el logo que
identifica al “Banco Edwards Citi” del Banco de Chile y el “uso profuso” que hace de él: La denominacion
“Banco Edwards Citi”, estima que no goza de proteccidn marcaria, ni existe como Banco sujeto a la
fiscalizaciéon de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y por ende, las copias de
publicidad que se acompaiian, no gozan de amparo legal; d) Respecto de copia de la pagina es.wikipedia.org,



donde constan datos bibliograficos del Banco de Chile y de la fusidn entre éste y el Citibank Chile: Se objeta
por no constar la veracidad de las declaraciones contenidas en el documento; e) Respecto de copia de la
pagina es.wikipedia.org, donde constan datos bibliograficos del Banco Edwards, que afirma seria FILIAL del
Banco de Chile: siendo falsa la afirmacion formulada en el acompafiamiento, en cuanto a que el Banco
Edwards seria una FILIAL del Banco de Chile. Se objeta el documento, por no constar la veracidad de sus
declaraciones. Sefiala que si se observa con detencion, se le antepone a su nombre el Banco de Chile, lo que
reafirma su inexistencia como ente independiente; f) Respecto de copia de la sentencia VINAS DEL
MAIPO.CL, de la Juez Arbitro Janett Fuentealba Rollat: Se objeta por ser inoponible a las partes. Las
sentencias en Chile, causan Cosa Juzgada y deben cumplirse sélo respecto de las partes, objeto y causa de
pedir que en el respectivo juicio se trata. Agrega que difiere del criterio manifestado en su sentencia por esa
juez arbitro. Destaca de dicho documento que en definitiva se asigné el nombre de dominio a favor de una
parte que nunca utilizé dicho nombre, lo que a su juicio, hace presumir la mala fe del tercer solicitante, la
que no vislumbrd oportunamente la sentenciadora, y ademds, es un ejemplo de “Reverse Domain Name
Hijacking” (hostigamiento al buen uso del nombre de dominio); g) Respecto de documentos de blusqueda en
Google de las expresiones “fusion chile citibank”, que demostrarian el “revuelo” que habria causado en Chile
la fusién entre el Banco de Chile y Citibank Chile: se objetan por no constar la veracidad de sus
declaraciones. Esos documentos corresponden a busquedas recientes, muy posteriores a los registros del
suscrito y no acreditan el “revuelo” o conmocion nacional que se habria producido en el pais, a que alude la
contraria. Ademads, ninguna relaciéon tienen con los nombres de dominio en litigio; h) Respecto de
documentos de busqueda en Google de las expresiones “Edwards Citi”, que demostrarian la fama y
notoriedad del Banco de Chile: Se objetan por no constar la verdad de sus declaraciones, toda vez que la
mayoria son auto referentes, de elaboracidn propia de la demandante.

119.- Que la primera solicitante adiciona a las pruebas rendidas en autos las siguientes: a) Copia de consulta
de dominios en el sitio Nic Chile de los nombres bancochileciti.cl, chileciti.cl, bancochile-citi.cl, y chile-citi.cl,
en todos los cuales figura la frase conclusiva: “No se encontré ningin dominio con ese nombre”, de fojas
244 a 247; b) Copia de la Portada y de las paginas 41, 64, 65, y 150, de la Memoria Anual 2007 del Banco de
Chile de fojas 248 y siguientes; c) tres copias de paginas del sitio web de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, actualizada al 16 de junio de 2008, correspondientes a: i.- Copia del Listado de
Instituciones Fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, extraida del propio
sitio de este organismo (www.sbif.cl), en el que figura en primer lugar el Banco de Chile, agregandose que
opera también con las marcas Banco Edwards, Citi, Atlas y Credichile (todos separados por coma), de fojas
253; d) Copia de la Ficha del Banco de Chile, fiscalizado por la SBIF, en el que se indica que la RAZON SOCIAL
de dicho Banco establecido en Chile es BANCO DE CHILE y su Direccién Web es www.bancochile.cl, de fojas
254; d) Copia de cuatro registros de marcas mixtas (797194, 803627, 797859 y 797860) consultadas en el
sitio del Departamento de Propiedad Industrial, www.dpi.cl, que acreditan el desuso de dichas marcas por la
demandante, segln consta de los documentos acompafados por la propia demandante de fojas 255 a 259;
e) Copia de las solicitudes de registro de marcas, denominativas, nimeros 810948, 809906 y 809907, las que
fueron rechazadas, por desistimiento del Banco de Chile, en el mes de Marzo de 2008, de fojas 260 a 266; f)
Copia de solicitudes de inscripcidon de marcas, extraidas del sitio del Departamento de Propiedad Intelectual,
www.dpi.cl, correspondiente al vocablo citi, nimeros 809359 y 810561, solicitadas con fecha 27 de febrero y
6 de marzo de 2008, respectivamente, no por la demandante, sino que por CITIGROUP INC, con domicilio en
Estados Unidos de América, 399, Park Avenue, New York, New York 10043, de fojas 267 a 269; g) Copias de
consultas a las bases de datos del DPI, Departamento de Propiedad Industrial, www.dpi.cl, con sus
resultados, correspondiente a las marcas edwardsciti y edwards-citi, todas las cuales arrojan resultados
negativos, no figurando inscritas en dicho registro, de fojas 270 a 273; h) copias de busquedas negativas en
Internet, por no estar activos, respecto de los siguientes nombres de dominio: www.genteedwards-opina.cl,
www.chileedwards.cl, www.citi-edwards.cl, = www.chiledwards.cl, www.bancochiledwards.cl, www.citi-
edwards.cl, de fojas 275 a 278; i) Copia de la pagina web en Internet www.bancaprivadabancoedwards.cl, en
la que sdlo figura un logotipo en que se sefiala “Pronto”. El logo que se utilizaria sin registro ni licencia
alguna, y denota claramente que las palabras Banco Edwards y Citi, estan separadas por una linea vertical ( |
) y sobre la palabra citi hay un arco rojo, que es de propiedad de Citigroup Inc., de fojas 279; j) Copia de
Solicitud en tramite, efectuada el 25 de junio de 2008, en NIC Chile, del nombre de dominio citiedwards.cl,




que inscribié sdlo para los efectos de demostrar al tribunal la falsedad de las declaraciones de la
demandante, en orden a que estaria inscrito a su nombre; k) Impresidon de navegacién web a través de la url
http://www. Vifiasdelmaipo.cl, en que aparece “servidor no encontrado” de fojas 283; |) Copia del
formulario por el cual se ingresan las solicitudes de dominios en el sitio www.nic.cl, en el cual se observa la
obligacidn de declarar derechos los derechos preexistentes que respaldan una solicitud cuando ya hay otras
solicitudes en tramite para ese mismo nombre de dominio, asi como declarar si es titular de una marca
registrada que coincida con el nombre de dominio solicitado, indicando en forma precisa cual es la marca en
que se fundamenta esta solicitud, incluyendo su nimero de registro, de fojas 281 y siguientes.

122.- Que a fojas 284 la primera solicitante objeta los poderes acompafados por la segunda solicitante:
Objeta la vigencia del mandato: porque no consta certificacion alguna del Archivero Judicial de Santiago que
certifique su vigencia el cual, por la data de su otorgamiento, de hace mas de 8 afios, puede perfectamente
haber sido revocado, atendida la calidad de esencialmente revocable de todo mandato. Agrega que el
Notario ante el cual se otorgd, no puede certificar la vigencia del mandato, dado que por mandato legal el
protocolo al que se incorpord la escritura de otorgamiento del mandato, debe estar en el oficio del
Archivero Judicial de Santiago. 2.- Objeta asimismo las facultades conferidas por tratarse de un mandato
ESPECIAL, no amplio y en ninguna de sus cldusulas contempla un poder para impugnar NOMBRES DE
DOMINIO en internet, por lo que claramente la sociedad Sargent&Krahn careceria de facultades para actuar
en el presente juicio. En suma, no cumpliria con los requisitos que la ley prevé en el articulo 342, Nos. 1y 2
del Cédigo de Procedimiento Civil, por lo que no puede hacer fe contra esta parte. Solicita que acorde a lo
expuesto, mérito del proceso, articulo 342, N2 3, del Cédigo de Procedimiento Civil, y disposiciones
invocadas, se sirva tener por objetado el documento acompafiado por la demandante, por inexacto, dado
que no acredita la personeria y facultades que ha invocado poseer, segin se desprende del mismo
documento y que de acuerdo al mérito de esta resolucion se resuelva desde ya la oposiciéon formulada a sus
inscripciones, desechando la demanda interpuesta en mi contra por Sargent & Krahn.

132.- Que a fojas 286 se confirid traslado a la segunda solicitante del incidente planteado y a fojas 289 esa
parte lo evacua en los términos siguientes: Sostiene que en primer lugar cabe tener especialmente presente
que no corresponde probar a esta parte la vigencia del mandato otorgado por el Banco Chile. Sostiene que
tal como consta del mandato especial acompafiado, no hay constancia alguna de su revocacion, de tal
manera que éste se encuentra vigente para todos los efectos legales. Agrega que el articulo 10 del Cédigo de
Procedimiento Civil establece expresamente que: “Todo procurador legalmente constituido conservara su
caracter de tal mientras en el proceso no haya testimonio de la expiraciéon de su mandato”. Pues bien, en
estos autos no hay constancia alguna de que el mandato otorgado en favor de mi mandante haya expirado o
haya sido revocado. Por lo tanto, atendido el tenor de la norma recién citada no cabe suponer o estimar lo
contrario. Considera que aplicando el criterio de la contraria esa parte deberia estar acreditando cada dia
que dure el presente procedimiento de asignacion que el poder se encuentra vigente, ya que éste
perfectamente podria ser revocado en cualquier momento. Como se aprecia, un criterio de esta naturaleza
resulta totalmente improcedente y, ademas, imposible de aplicar. Agrega asimismo que en este caso si la
primera solicitante afirma que su poder no se encuentra vigente, es ella la encargada de acreditar sus
dichos. De lo contrario, resultaria tan simple como imputar cualquier cosa a la contraria para que esta deba
defenderse acreditando lo contrario. Sefiala que claramente es la contraria la encargada de acreditar sus
dichos y afirmaciones.

En relacidn a las facultades conferidas por medio del mandato, sefala que en él se establece expresamente
que se concede para materias marcarias, de patentes de invencidn, patentes de semillas y plantas, modelos
industriales y, en general, todo lo que diga relacidn con derechos de propiedad intelectual. Hace presente
ademas que el articulo 7 del Cédigo de Procedimiento Civil dispone que “El poder para litigar se entendera
conferido para todo el juicio en que se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden,
autorizara al procurador para tomar parte, del mismo modo que podria hacerlo el poderdante...”. La Unica
excepcién en esta materia son las facultades previstas en el articulo 7 inciso segundo del CPC, las cuales
deben ser conferidas expresamente. Por ello considera que es evidente y claro que su mandante tiene
facultades para actuar en el presente juicio, aun cuando no se sefiale de manera expresa el término
nombres de dominio y todas las gestiones que ello conlleva.



142.- Que a fojas 291 se cit6 a las partes a oir sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 292.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en cuanto a la objecion de los poderes planteada por la primera solicitante, se tiene
presente que en cuanto a la vigencia de los poderes conferidos de manera indefinida, toca acreditar a quien
invoca la revocacion el hecho de haberse ésta otorgado y comunicado adecuadamente al mandatario, lo
cual no consta en autos, por lo que no podra acogerse la impugnacién interpuesta en este sentido por el
primer solicitante. De su parte, respecto de la objecidn del poder en cuanto al alcance de sus atribuciones,
no podra acogérsela por cuanto en el poder que consta en autos, luego de enumerar las facultades
conferidas, en las que se menciona la proteccion marcaria y de propiedad intelectual, sefiala que
“represente a banco de Chile, en las solicitudes y tramitaciones ante las autoridades correspondientes para
la obtencidén, renovacion, modificacion, prolongacion y transferencia de marcas comerciales, patentes de
invencién, patentes de semillas y plantas, modelos industriales y derechos de propiedad intelectual,
formular oposiciones y deducir demandas de nulidad de los mismos, solicitar anotaciones de licencias,
formular oposiciones y deducir demandas de nulidad de los mismos, solicitar anotaciones de licencias,
formular toda clase de presentaciones, oposiciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos,
justificar explotaciones, solicitar testimonios, efectuar pagos de impuestos, derechos y honorarios y
anualidades, cobrar y percibir dinero, documentos y titulos o certificados, modificar las solicitudes
presentadas; actuar ante los tribunales administrativos o judiciales con facultad de iniciar toda clase de
acciones, desistir de la accién deducida, renunciar a los recursos y términos legales”... cerrando el mandato
con la frase “tanto los mandatarios como los delegados se entenderan, ante terceros, como autorizados
para obrar libremente”, de lo que se desprende la suficiencia del mandato para obrar en este juicio arbitral.

SEGUNDO: Que respecto a la objecion de la documental interpuesta por la primera solicitante, de la
busqueda realizada en el buscador google.com no son aplicables al juicio de autos por ser posteriores al
inicio del juicio, se hace presente que los resultados arrojados por las mismas muestran noticias y paginas
web previas a la fusion, algunas de las cuales datan de junio o julio de 2007, por lo que no podra acogerse la
argumentacion de la primera solicitante a este respecto, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva
sobre su aptitud basta probar la mala fe del primer solicitante. En cuanto a las demas objeciones de
documentos presentadas, refiriéndose éstas mas bien a su aptitud para probar el mejor derecho de la
segunda solicitante y no a objeciones documentales propiamente tales, habrd de asimismo ser rechazadas.
Lo mismo habra de resolverse respecto de la objeciéon de documentos interpuesta por la segunda solicitante.

TERCERO: Que el conflicto ventilado en autos se refiere a cual de las dos parte tiene un mejor derecho a los
nombres de dominio edrwadsciti.cl y Edwards-citi.cl. A estos efectos el primer solicitante invoca el principio
first come first served, ademas de su interés legitimo, fundado en un proyecto de portal de informacién que
reune a proveedores de servicios asociados a propiedades, donde los principales vinculos serian los sitios
web del corredor de propiedades Emilio Edwards y CitiHouse. Asimismo esta parte invoca la perfeccion del
contrato de prestacion de servicios celebrada con Nic Chile, por el hecho de haber registrado el dominio y
haber pagado los servicios correspondientes. De su parte la segunda solicitante invoca los derechos que
emanan de la titularidad marcaria que detenta sobre el signo Edwards y las combinaciones protegidas por
derechos de esta naturaleza conforme a los registros marcarios vigentes, acreditados por dicha parte.
Asimismo invoca un interés legitimo, derivado ademas de la propiedad marcaria, de los registros de
nombres de dominio de que es titular, y de las inversiones publicitarias que ha realizado para posicionar el
nuevo banco fusionado, al que denomina Edwards Citi. Esta misma parte imputa al primer solicitante el
haber realizado una inscripcién abusiva y de mala fe, por la notoriedad de los signos marcarios referidos y el
conocimiento que habria tenido del proceso de fusién entre las entidades bancarias correspondientes.
Asimismo, apela a la confusién que puede producirse en los usuarios en atencion a que la identidad de los
nombres de dominio con la identidad comercial de su representado.



CUARTO: Que las pruebas presentadas por el primer solicitante no son suficientes para acreditar su
interés legitimo, por cuanto no acreditan que exista un proyecto serio, avalado por las instituciones
que se dice representar. De su parte, el hecho de haber registrado primero el nombre de dominio no es
razoén suficiente para decidir una asignacidn a su favor, en atencién a que si bien el principio first come
first served inspira la resolucion del tipo de conflicto que se ventila en estos autos, su aplicacion
requiere que ninguna de las partes acredite tener un mejor derecho al nombre de dominio, lo cual no
acontece en estos autos.

QUINTO: Que de las pruebas rendidas por la segunda solicitante e incluso de la primera solicitante se
desprende que la segunda solicitante tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por
cuanto se ha acreditado fehacientemente que el banco de Chile tiene la propiedad de las marcas
Edwards y asociadas, que el banco de chile es sucesor legal de citi bank chile, que actua
comercialmente, entre otros, bajo el nombre “citi”, lo que se desprende del documento de la
Superintendencia de bancos e Instituciones Financieras acompafnado por el segundo solicitante.

SEXTO: Que en el sistema nacional no se prevén sanciones para el no uso de un nombre de dominio,
por lo que no podran considerarse las alegaciones del primer solicitante a este respecto, sin perjuicio
que se ha constatado que Banco de Chile hace un uso suficiente de los nombres de dominio para
desestimar que su actitud se enmarque dentro de los supuestos del secuestro inverso de un nombre de
dominio, por cuanto, como bien seiala el primer solicitante, éste se refiere a la actitud permanente de
un actor del mercado para impedir que terceros hagan uso de un nombre de dominio. En el caso de
autos, de acreditarse la efectividad del proyecto esgrimido por la primera solicitante no estarian en el
mismo segmento de mercado, por lo que malamente podria configurarse una conducta de este tipo,
enmarcada en las acciones de competencia desleal. En efecto, conforme se ha resuelto, el reverse
domain Hijaking consiste en “using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-
name holder of a domain name.” (sentencia OMPI, conflicto dreamgirls.com), que podria ser traducido
en los siguientes términos: “Conducta abusiva de quien gozando de una posicién dominante de
mercado busca impedir que terceros ingresen a un determinado mercado” (traduccion libre de esta
arbitro)

SEPTIMO: Que en cuanto a las supuestas infracciones a la propiedad intelectual en que habria incurrido
en su demanda la segunda solicitante se hace presente que el mero hecho de citar fragmentos de los
escritos de las partes en una sentencia no constituye a esta arbitro en titular de derechos de propiedad
intelectual sobre los mismos, por lo cual no podrd ser considerado este argumento de la primera
solicitante.

OCTAVO: Que tampoco se han considerado en la sentencia de autos el caracter de notorio que invoca
la segunda solicitante ni el alcance que la primera solicitante ha dado a la venta de las sucursales de
estados Unidos de esa parte, por lo que no se discurrird al respecto en esta sentencia. Asimismo no
existiendo antecedentes suficientes en autos para acreditar la mala fe que se imputa al segundo
solicitante, por lo que no podra acogerse la demanda de la segunda solicitante a este respecto.

NOVENO: Que de acuerdo a la legislacidn nacional, las sentencias tienen un efecto relativo, sélo respecto
para las partes que hayan intervenido en el juicio respectivo, no obstante puedan ser consideradas como
criterios que se han aplicado en casos concretos. En dichas circunstancias esta arbitro no analizard la
pertinencia al caso de autos de las acompafiadas en autos por las partes ni los comentarios realizados
respecto de las mismas, no obstante haberse analizado en la expositiva de esta sentencia.



DECIMO: Que no obstante la conviccidén a que se ha arribado respecto del mejor derecho del segundo
solicitante, no podrd acogerse la demanda del segundo solicitante en cuanto a la condena en costas de
la contraria, por no concurrir los antecedentes necesarios para ello.

Y Visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracion de los nombres de dominio .cl, SE
RESUELVE:

Asignese los nombres de dominio edwards-citi.cl y edwardsciti.cl a la segunda solicitante BANCO DE CHILE,
ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese Nic Chile y a las partes de acuerdo a lo fijado en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho
remitanse los antecedentes a Nic Chile para su ejecucion.

Resolvid:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro Habilitado Nic Chile

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos, hdbiles y mayores de edad:
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dominios@sargent.cl; Idonoso@uchile.cl; jose.rojas@edwardsciti.cl; ctecnico@edwardsciti.cl




