FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO INVERNOVA.CL.
Santiago, 29 de diciembre de 2006.
VISTOS:

1. El correo electrénico de fecha 16 de noviemlg@@D5, por el cual Nic Chile comunica que
en el conflicto por la inscripcion del nombre demilo INVERNOVA.CL se ha designado
como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 deswut

2. El oficio OF05413 de fecha 16 de Noviembre @@52 mediante el cual Nic Chile designa al
suscrito como arbitro del conflicto entre Pedrodkid Elias Barroso por una parte, y Banco de
Crédito e Inversiones representado por Sargent &iKr por la otra, por la inscripcion del
nombre de dominio INVERNOVA.CL, agregado a fojade® expediente.

3. La individualizacién de las partes que rolanjad 3 y 4 de autos.

4. La resolucion de fojas 5 de fecha 21 de Noviende 2005, donde el suscrito acepta la
designacién de arbitro arbitrador y jura desempefiazargo con la debida fidelidad y en el
menor tiempo posible, citando a las partes a urpaoemdo con el objeto de fijar las normas de
procedimiento, que se envio con esta misma fearmpa@onsta en el ejemplar de la misma por
correo electronico a Nic Chile y a cada una deéates a fojas 6.

5. Correo electronico recibido de parte de Nic €hjilie rola a fojas 7 del expediente por el cual
se comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento fesha 22 de noviembre de 2005 de la
aceptacion del suscrito como arbitro del presease.c

6. Formulario de admision de envios registrado€aleeos de Chile que rolan a fojas 8 y 9 de
autos en los cuales consta que la notificaciomdelero 4 anterior fue despachada a las partes
con fecha 23 de noviembre de 2005 por correo wedio.

7. Resolucién de fecha 30 de noviembre de 200bada por don Rodrigo Moretti Oyarzun en
representacion de Pedro Elias Barroso y dofia @iNavarro T. en representacion de Banco de
Crédito e Inversiones en conjunto con el arbitand® fijan las normas de procedimiento que
rola a fojas 10 y 11.

8. Correo electronico mediante el cual se envdada parte y a Nic Chile adjunto la resolucion
de la primera audiencia en el arbitraje del nondardominio INVERNOVA.CL que rola a fojas
12.

9. Escrito y documentos que rolan a fojas 13 yisigas de fecha 30 de noviembre de 2005,
presentado por Fernando Castro en representaciBardam de Créditos e Inversiones que asume
patrocinio y delega poder a Cinthia Navarro y acafi@documentos de téngase presente donde
designa una nueva casilla de correo electrénico.



10. Escrito y documentos que rolan a fojas 15 visiges de fecha 30 de noviembre de 2005
presentado por el abogado Waldo Quijada Gutiérrezepresentacion de don Pedro Elias
Barroso, que delega poder a don Rodrigo Morettirgiya

11. Correo electronico de fecha de 13 de dicierdkr2005 a fojas 16 de autos enviado por don
Rodrigo Moretti en que se adjuntan sus descargass yespectivas copias, en la designacion del
nombre de dominio INVERNOVA.CL

12. Escrito y documentos con copia que rolan asfbjay siguientes de fecha 14 de diciembre de
2005 enviados por don Rodrigo Moretti Oyarzun, epreésentacion de Don Pedro Antonio Elias
Barroso, en oposicion al nombre de dominio INVERMOWL solicitado por la contraparte.
Acompafa un listado del Departamento de Propiedtelettual de solicitudes y registros de
marcas con la acepcion “NOVA”, una boleta de horiosade su mandante como prueba de
hecho y ademas una copia simple de titulos de doméwuna de las marcas de su representado.

13. Escrito y documentos de fecha 14 de diciembeerglan a fojas 32 y siguientes presentados
por don Fernando Castro Gonzalez en representdei@anco Crédito e Inversiones, con el que
presenta demanda en juicio arbitral por el nomlerelaminio INVERNOVA.CL en contra de
don Pedro Elias Barroso y acompafia copia de lastiegyde nombre marcarios y de dominio a
titularidad de su mandante.

14. Correo electronico que rola a fojas 63, comde26 de diciembre de 2005 que da cuenta del
traslado a las partes en arbitraje del dominiouss@on.

15. Correo Electrénico y escrito que rolan a f&jdsy siguientes, con fecha 31 de diciembre de
2005 enviado por Don Rodrigo Moretti Oyarzan errespntacion de Don Pedro Antonio Elias
Barroso, mediante el cual objeta las pruebas rasdidr la contraparte.

16. Escrito y documentos que rolan a fojas 67 yisiges de fecha 02 de Enero de 2006,
presentado por don Fernando Castro Gonzélez erseyacion de Banco de Crédito e
Inversiones respondiendo al traslado de la docuanemt presentada por la contraria.

Y TENIENDO PRESENTE:

l. Que a la audiencia del dia 30 de noviembre @@52a las 11:30 horas fijada en la
resolucion de fojas 5 para la realizacion del caemdo en el cual se acordaria el procedimiento
del presente arbitraje asistié don Rodrigo Moi@itarzin en representacion de Don Pedro Elias
Barroso y dofia Cinthia Navarro T. en representag@Banco de Crédito e Inversiones.

Il. Que con fecha 13 de diciembre de 2005, don igodvioretti Oyarzdn en representacion
de Don Pedro Elias Barroso envia correo electréooro copia del escrito con los descargos
como primer solicitante.

[l.  Que con fecha 14 de diciembre es recepciorgdariginal del escrito enviado por don
Rodrigo Moretti Oyarzun, en el cual expone argument pruebas que demuestran el mejor
derecho de su mandante para inscribir el nombrelamheinio INVERNOVA.CL, el cual se



encuentra solicitado a nombre de su representddme mencion a que es el primer solicitante.
Que Banco de Crédito e Inversiones no cuenta agistres marcarios explicitos a la acepcion
INVERNOVA, que solo existen registros y solicituddasivos a la acepcion NOVA, y que por
lo tanto no implica ambigtedad alguna de las matedas cuales es titular la opositora. Con este
objeto presenta como prueba un listado de maragistnedas y solicitadas, obtenidas del
Departamento de Propiedad Industrial mediante al demuestra la diversidad de nombres
marcarios y clases respectivas que coexisten rgdupir confusién hacia los usuarios y clientes
de Banco Nova.

\Y Que de acuerdo al interés legitimo que pressatmandante sobre el nombre en cuestién,
declara que no existe mala fe por parte de estgeycqn anterioridad a solicitar el nombre de
dominio INVERNOVA.CL., su representado verificé knbase de datos del Departamento de
Propiedad Industrial si existia ésta como registevcario, lo cual se constata con el hecho de
gue su mandante es duefio de alrededor de 37 ncaro@sciales, pruebas que son acomparfadas
con copia simple de los titulos. Es asi también sjueepresentado y primer solicitante posee
estudios superiores, en etapa de titulacion en rea ae las Ciencias Econdmicas y
administrativas y que trabaja de forma independientasesorias financieras, medio en el cual el
nombre de dominio en cuestion es identificativomalndo de los negocios y prestaciones
financieras. Como muestra de lo anterior presentatd de honorarios de don Pedro Elias
Barroso, donde consta el giro tributario y demaesisi el interés legitimo que existe en el
nombre de dominio.

V. Que con fecha 14 de diciembre de 2005, dondfelo Castro Gonzalez en representacion
del Banco de Crédito e Inversiones, presenta deananuitral en contra de Don Pedro Elias
Barroso, fundado en antecedentes de hecho y demehas cuales menciona la trascendencia de
los servicios bancarios con los que cuenta desde kia 67 afios atras el Banco BCI. La
importancia del posicionamiento del nombre BancoaNdentro del Mercado Financiero y el
sinnumero de principales marcas pertenecientesaaregtitucion y solicitudes con la acepcion
“NOVA”, hecho que prueba con una lista de dichascam copia simple de certificados de
registros marcarios y copia de documentos de NileQQue el demandado actua con mala fe al
solicitar el nombre de dominio, ya que claramergnet intenciones de venderlo, arrendarlo o
utilizar otro medio de transferencia, por un varcesivo por sobre los costos reales. Que existe
gran similitud tanto grafica como fonéticamentelakenombres INVERNOVA versus BANCO
NOVA, que al descomponer el nombre de dominiojgls“INVER” es facilmente atribuida a
una institucion bancaria, y el signo “NOVA” es disivo del nuevo concepto de la institucion
financiera que es el Banco Nova.

VI. Que con fecha 26 de Diciembre de 2006, Dodrigo Moretti envia documentacion via
e-mail objetando las pruebas presentadas por eldB#a Créditos e Inversiones, que la opositora
no presenta registros marcarios que evoquen sgr@ele ambigiedad al nombre de dominio del
demandante y que de acuerdo a la cantidad derosgistrcarios que es duefia la opositora, no
existe registro alguno por la acepcién pedida sta @arte como dominio, por lo cual se
demuestra claramente que no existio con anterdrideerées en ella. Que la contraparte al
mencionar que las expresiones “Inver” y “Nova” sd&ayen facilmente al Banco Nova, estaria
sustentando la existencia de un monopolio conckgaigignos que son totalmente comunes en



que no solo se refiere al giro de los negocios dr@s o financieros (Inver-agro, Terranova,
Agrinova, Novamar, etc) y que por lo tanto puedeexcstir sin dafio alguno. Que de acuerdo y
conforme al mérito del proceso muchas de las aleges de la opositora, no constan dentro del
contexto del proceso como por ejemplo, la largacrifgson del perfil de esta institucion
bancaria, los articulos publicados en el Diaricciafiy clasificacion de riesgo. Que considerando
los documentos presentados por esta parte, emdrekad¢a profesion y actividad de mi mandante
(Titulo Profesional y boleta de honorarios), sepdesde la buena fe con la que se actua y el
interés legitimo del uso del concepto pedido commidio de Internet, la que corresponde a una
herramienta importante en la actividad del repragkny que pretende ser el nombre comercial o
futura razon social.

VII.  Que con fecha 2 de Enero de 2006, Don Fern&@akiro Gonzalez mediante un escrito da
respuesta a las pruebas presentadas por la catdtagande solicita el rechazo de la peticion del
primer solicitante basada en la aplicacion de riitd-irst come first served”, ya que el primer
solicitante no es titular de registro marcarios,dai nombres de dominio que contengan la
expresion “INVERNOVA” y que su representada es dudé marcas que cuentan con fama y
reconocimiento dentro del publico consumidor y gluser asi se amplia su campo de proteccion
y se impide el registro de signos similares potgsade terceros, que tenga la clara intencién del
aprovechamiento de la fama y notoriedad, por Itotabtener ganancias de un signo sobre el
cual no se tiene derecho alguno. Que la contrapertelemuestra fundamentos claros para
acreditar un mejor derecho sobre el nombre de domin

VIIl. De los antecedentes que constan en autogdpeesentantes del Banco de Crédito e
Inversiones, han acreditado la titularidad de lascas “NOVA BANCO CORPORACION BCI”
Registro N° 704.626, denominativa, clase 36, “BANSOVA DE BCI” Registro N° 741.656,
mixta, clase 16, “BANCO NOVA DE BCI” Registro N° 457 mixta, clase 35, “BANCO
NOVA DE BCI” Registro N° 741.658 mixta, clase S BANCO NOVA DE BCI” Registro N°
741.659 mixta, clase 16, “BANCO NOVA DE BCI” RegtN°741.660 mixta, clase 35,
“BANCO NOVA DE BCI” Registro N°741.661 mixta, clas$6 y de los nombres de dominio
“BANCONOVA.CL", “NOVABANCO.CL”, “BANCO-NOVA.CL", “B NOVA.CL" vy
“BANCODE INVERSION.CL". Que esas marcas y nombre deminios han adquirido
notoriedad en Chile en el rubro de los Serviciogmfcieros y particularmente en el giro de las
Inversiones que corresponden de la actividad bengajue esta notoriedad de acuerdo a lo que
disponen los Articulos 6° bis y 8° de la Convenaé Paris se traduce en un mejor derecho del
Banco Credito Inversiones respecto de la expre$MYERNOVA.CL”. Que por su parte don
Pedro Elias Barroso no acompafio antecedentes atgum@ueda acreditar su mejor derecho
sobre la expresion “INVERNOVA.”, ya que su bolet libnorarios y el certificado de marcas
que adjunto6 a fojas 27 y 28 respectivamente, mefsgen al termino “INVERNOVA”.



RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominlidEIRNOVA.CL pedida por Pedro Antonio
Elias Barroso

2.- Aceptar la solicitud de nombre de dominio INVNERVA.CL pedida por Banco de Crédito e
Inversiones

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partescpareo electronico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fechadeweelven los autos de este arbitraje a Nic
Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuglproceder a su correspondiente archivo.

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro



