
Fallo por Revocación del Nombre de Dominio 

"MORGANSTANLEY.CL" 

-Rol 528- 

 
Santiago, uno de marzo de dos mil seis 

  

VISTO: 

PRIMERO: Que, con fecha 04 de abril de 2005 y de conformidad a lo establecido en los artículos 
20 y 21 del Reglamento de NIC- Chile para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio 
.CL, don MAX F. VILLASECA MOLINA, abogado, en representación de MORGAN STANLEY DEAN WITTER & 
CO., Rut 78.169.860-1, ambos domiciliados en calle Alonso de Córdova Nº 5151, octavo piso, de la 
ciudad de Santiago, presenta solicitud ante NIC-Chile, con la finalidad de solicitar la revocación 
del nombre de dominio MORGANSTANLEY.CL, en contra del actual titular del nombre de dominio, 
esto es, DISCOVER FINANCIAL GROUP, DEL. USA, Rut 59.101.480-3, representada por don LUIS EDUARDO 
SILVA DE BALBOA, ambos domiciliados en casilla Nº 50.495, de la ciudad de Santiago, señalando los 
argumentos en que se funda tal solicitud, acompañando documentos con citación y el patrocinio y 
poder respectivo, lo cual consta en el expediente a fojas 4 y siguientes, con la finalidad de que 
se revoque dicho nombre de dominio por parte de Nic-Chile y en definitiva, se le transfiera éste a 
su representada o se elimine su inscripción, según corresponda.  

SEGUNDO: Que, de conformidad al artículo 21 del reglamento de NIC-Chile para el 
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, la tramitación de dicha solicitud de 
revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y arbitraje. 

TERCERO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación 
y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio 
CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", por oficio OF04868, con fecha 25 de mayo 
de 2005, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con 
motivo de la revocación del nombre de dominio "MORGANSTANLEY.CL", entre las partes ya 
individualizadas en el considerando primero.  

CUARTO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia 
Vieja 408, Providencia, Santiago, para el día viernes 10 de junio del año 2005, fecha en que se 
realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC-Chile por carta 
certificada, según consta en autos a fojas 16 y siguientes. 

QUINTO: Que, la primera actuación se llevó a efecto con la asistencia del revocante, 
representado por don OSCAR RODRÍGUEZ BAEZA y en rebeldía del actual titular del nombre de 
dominio. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, por la rebeldía antes señalada, 
fijándose las reglas del procedimiento arbitral, como consta en autos a fojas 28 y siguientes. 

SEXTO: Que, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus 
pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre la revocación del nombre de dominio, 
contados desde el 13 de junio de 2005, fecha en que se decretó abierto el período de 
planteamientos de mejor derecho, lo que fue notificado a las partes por correo electrónico, 
según consta en el expediente a fojas 30. 



SÉPTIMO: Que, a fojas 31, con fecha 07 de julio de 2005, se declaró abierto el período de 
respuestas en la presente causa y se apercibió a ambos solicitantes para que hicieran valer sus 
derechos y alegaciones en dicha instancia procesal, período que fue suspendido por 15 días en 
virtud de la presentación que rola a fojas 32 y de la resolución de 14 de julio del mismo año, que 
rola a fojas 33. 

OCTAVO: Que, dentro de plazo, a fojas 34, la abogado PAULINA SANTELICES CID, por la parte 
revocante, presenta demanda de revocación del nombre de dominio en cuestión, acompañando 
documentos con citación, señalando que el dominio "MORGANSTANLEY.CL" debe ser transferido a su 
representada, fundamentando su petición en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: 

a. En primer lugar, señala que su mandante es una prestigiosa institución financiera de Estados 
Unidos que opera en el mercado internacional desde el año 1924, teniendo varias divisiones, 
entre las cuales se encuentra la denominada “DISCOVER FINANCIAL SERVICES”, a cargo de servicios 
financieros. 

b. Que, inexplicablemente, sin conocimiento ni autorización de ningún tipo por parte de su 
representada, ni de su división antes señalada, se solicitó y se concedió el nombre de dominio 
“MORGANSTANLEY.CL” a nombre de “DISCOVER FINANCIAL SERVICES”, apareciendo como contacto 
administrativo don LUIS EDUARDO SILVA y como contacto técnico, don ARIEL PATRICIO VARGAS, los que 
aparecen a su vez en el sitio web whois.com como contacto administrativo y contacto técnico de 
DISCOVER FINANCIAL SERVICES, no siendo trabajadores ni representantes de dicha división, por lo que 
toda actuación realizada por éstos últimos le es inoponible a su representada. 

c. Que desconocen el RUT utilizado para solicitar y registrar el nombre de dominio 
“MORGANSTANLEY.CL”, toda vez que ninguna de las sociedades que representa tiene Rut en Chile, 
por lo que sostienen el nombre de dominio “MORGANSTANLEY.CL” debe ser revocado, ya que éste no 
es el producto del ingenio ni obra de la casualidad, sino que fue obtenido abusivamente y de 
mala fe por los señores LUIS EDUARDO SILVA y ARIEL VARGAS, utilizando el nombre de una de las 
sociedades del prestigioso grupo MORGAN STANLEY. 

d. Por otra parte, señala que su mandante es titular en Chile de la marca MORGAN STANLEY GROUP 

INC., registrada ante el DPI, bajo el Nº 508.265, que distingue servicios bancarios de inversiones, 
servicios financieros relacionados con contratos, distribución y transacciones de seguros, servicios 
financieros en relación con la fusión, adquisición, reestructuración y otras actividades 
financieras, corredores de valores y bienes; servicios de investigación en este campo, 
administración y consejos en inversiones y servicios financieros relacionados con acciones, 
opciones, cambio exterior y utilidades, clase 36. Marca que se encuentra registrada en Chile 
desde el 25 de marzo del año 1998. 

e. Que su representado tiene registrada la marca “MORGAN STANLEY” en diversos países, que por 
otra parte el nombre de dominio solicitado corresponde a la razón social de su representado y 
que el actual titular del nombre de dominio en cuestión con esta falsa vinculación pretende 
perturbar los negocios de la prestigiosa institución financiera que representa, por lo que solicita 
el referido nombre de dominio le sea revocado a su actual titular, resolviendo que su mandante 
tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio “MORGANSTANLEY.CL”, procediendo a 
transferírselo a su representada o eliminando su inscripción, según corresponda, con costas. 

f. Para probar sus asertos el revocante acompaña con citación los siguientes documentos:  

- Fotocopia del listado de registros mencionados en lo principal de su presentación. 

- Copia del certificado de registro Nº 508.265. 



NOVENO: Que, a fojas 109, don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA, por el actual titular del nombre de 
dominio “MORGANSTANLEY.CL”, contestando la demanda de revocación señala: 

a. Que su empresa DISCOVER FINANCIAL SERVICES, INC., está debidamente registrada desde el 28 de 
Julio de 2003, y tiene el Rol Único Tributario (Rut) 59.101.480-3, la que siendo titular del 
dominio tiene como objeto principal la evaluación de proyectos. 

b. Que la referida empresa es subsidiaria de la sociedad de derecho norteamericano 
MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC., legalmente constituida y registrada en el Estado de 
Delaware, Estados Unidos de Norteamérica bajo el Número 3974606 del Departamento de 
Corporaciones de dicho Estado, la que es dueña de DISCOVER FINANCIAL SERVICES, INC. y ambas 
registran la empresa MORGAN STANLEY S.A. con el Rut chileno Nº 59.111.910-9, por lo que 
todas las entidades anteriormente mencionadas cumplen con las respectivas normas 
legales en sus jurisdicciones y están consecuencialmente autorizadas para realizar toda 
actividad legítima, cuya principal actividad tiene que ver con el ámbito de la economía y 
la asesoría en proyectos de impacto medio ambiental, de alta tecnología y recursos 
naturales. 

c. Que estas entidades tienen en su origen debidamente registrados dominios tales como 
WWW.DISCOVERFINANCIAL.CO.UK bajo las leyes del Reino Unido, y WWW.MORGANSTANLEY-CHILE.COM 
y WWW.MORGANSTANLEY.LAW.PRO, en los Estados Unidos de Norteamérica, con fines 
profesionales. 

d. Que la contraparte dice representar a la entidad MORGAN STANLEY DEAN WITTER, y no a 
MORGAN STANLEY, y cuya actividad en nada presenta conflicto alguno con ellos, ya que se 
trata de un banco de inversiones sin actividad alguna en Chile, y por ende para tenerla 
deberá en su momento contar con las licencias de la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras, cosa que a ellos como profesionales no les es exigible, lo que 
demuestra de forma irredargüible que no existe base de sustentación en el requerimiento 
de la contraparte, quien además produce grave perjuicio ante la presente vicisitud que 
les evita subir nuestra página web, la que siendo de alto costo no pueden arriesgarse a 
perder, la misma que, por su naturaleza, deja muy en claro la diferencia total de las 
actividades desarrolladas por cada uno, por lo que no existe ningún conflicto en las 
actividades las que desempeñan desde larga data y sobre las cuales cuentan con estudios 
superiores completados en Harvard University, donde su correo registrado es 
lesilva@post.harvard.edu 

e. Finalmente, de acuerdo con el mérito de lo expuesto, solicita al Tribunal desechar las 
pretensiones de la contraparte en orden a revocar su derecho adquirido y refrendado. 

DÉCIMO: Que, a fojas 111, con fecha 22 de agosto de 2005, este Tribunal tiene por 
acompañada la demanda de revocación de dominio y se tienen por acompañados los 
documentos en la forma solicitada, por otra parte se tiene por contestada la demanda de 
revocación por parte del actual titular del nombre de dominio y se citó a las partes a oír 
sentencia, dejándose sin efecto dicha citación, citándose nuevamente a las partes a oír 
sentencia el día 26 de septiembre de 2005, como consta a fojas 116 y 117. 

UNDECIMO: Que, dentro de plazo, a fojas 118, doña PAULINA SANTELICES CID, por el revocante, 
presenta recurso de reposición en contra de la resolución que cita a las partes a oír sentencia el 
día 26 de septiembre de 2005, solicitando al Tribunal tener presente que consta en documentos 
que acompaña y así como en otros que obran en autos que el demandado ha solicitado otros 
dominios de mala fe, y que existe una pauta de conducta en este sentido de conformidad al 
artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, que según se acreditó al demandado le fue revocado el 
dominio harvadlaw.cl y le fue concedido a su legítimo titular President and Fellows of Harvard 



Collage de la conocida Universidad de Harvard. Asimismo, y tal como ha señalado el propio 
demandado éste no sólo se ha limitado a pedir el dominio MORGANSTANLEY.CL, sino también otras 
extensiones con el nombre de su mandante Morgan Stanley .com; .pro, todos los cuales asociados 
al señor SILVA DE BALBOA, como contacto técnico, a saber: MORGANSTANLEY-CHILE.COM; 
MORGANSTANLEY.LAW.PRO. Por otra parte, el señor SILVA también aparece asociado a otros dominios 
como CITITRUST.CA, CITITRUSTGROUP.CA los cuales también se asocian a una entidad financiera como 
es CITIBANK N.A. O CITIGROUP. Que el señor SILVA fue condenado con fecha 10 de Diciembre de 2001 
por el 5º Juzgado del Crimen de Santiago a treinta días de prisión en su grado medio como autor 
de delito de fingimiento de la profesión de abogado y al pago de una multa de seis UTM, a las 
accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de condena y al pago de las 
costas de la causa. Que su mandante ha pedido con fecha 22 de septiembre de 2005 al Director 
Regional de Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos la eliminación de la inscripción de 
su RUT, ya que dicho Rut se pidió sin la autorización ni conocimiento de DISCOVER FINANCIAL SERVICES 
INC, división de su mandante MORGAN STANLEY y acompaña copia de dicha presentación en el otrosí. 
Que consta en la copia de impresión de página web del Servicio de Impuestos Internos que tanto 
la sociedad DISCOVER FINANCIAL SERVICES INC como MORGAN STANLEY S.A. no han iniciado actividades 
ante el Servicio de Impuestos Internos, ni se ha utilizado el dominio MORGANSTANLEY.CL, el cual se 
encuentra inactivo hasta la fecha. Por otra parte reitera que según han acreditado la marca 
MORGAN STANLEY es famosa y notoria y si se hace una simple búsqueda en el sitio de google 
aparecen más de 12.700.000 menciones a MORGAN STANLEY, por lo que los consumidores 
necesariamente asociarán el dominio MORGANSTANLEY.CL con su mandante. Finalmente hacen 
presente que el demandado no ha acreditado ninguna de sus afirmaciones de su escrito de 
respuesta o contestación de demanda. 

DUODECIMO: Que, a objeto de acreditar lo expuesto en la presentación antes señalada, la 
revocante acompaña con citación los siguientes documentos: 

1)                  Copia de sentencia de fecha 10 de Diciembre de 2001 por el 5º Juzgado del Crimen de 
Santiago que condenó como autor de delito de fingimiento de la profesión de abogado al 
demandado. 

2)                  Copia de querellas presentadas en contra del demandado en relación al juicio de 
fingimiento de la profesión de abogado. 

3)                  Minuta sobre antecedentes penales del demandado y de los dominios asociados a éste. 

4)                  Copia de solicitud de eliminación de Rut de DISCOVER FINANCIAL SERVICES INC. ante el 
Director Regional de Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos. 

5)                  Impresión de página web del Servicio de Impuestos Internos sobre iniciación de 
actividades de DISCOVER FINANCIAL SERVICES INC. 

6)                  Impresión de página web del Servicio de Impuestos Internos sobre iniciación de 
actividades MORGAN STANLEY S.A. 

7)                  Impresión de página web del sitio DOMAINPEOPLE.COM y NETWORKSOLUTIONS relativa a los 
demás dominios pedidos por el revocante que incluyen el nombre de MORGAN STANLEY. 

8)                  Copia de impresiones de afiches publicitarios de MORGAN STANLEY. 

DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 198, con fecha 06 de octubre de 2005, este Tribunal acogió la 
referida reposición, dándole traslado a la contraria por cinco días hábiles, tiene presente lo 



señalado en el considerando anterior por la revocante y se tienen por acompañados los 
documentos en la forma solicitada. 

DÉCIMO CUARTO: Que, dentro de plazo, a fojas 199, doña PAULINA SANTELICES CID, por el 
revocante, presenta escrito solicitando se tenga presente que su mandante ha presentado con 
fecha 03 de octubre del año 2005, tres demandas ante el National Arbitration Forum, con el 
objeto de obtener la revocación de nombres de dominio registrados por el actual titular del 
nombre de dominio en esta causa y que también lesionan los derechos de su mandante:  

-          Demanda de revocación del dominio “MORGANSTANLEY.LAW.PRO”, Nº de caso 
FA0510000571918. 

-          Demanda de revocación del dominio “MORGANSTANLEY-CHILE.COM”, Nº de caso 
FA0510000570470. 

-          Demanda de revocación del dominio “MORGANSTANLEYCORP.COM”, Nº de caso 
FA0510000570465. 

Por otra parte, señala que consta en el punto 5) c) ii), página 5 de la demanda de revocación del 
dominio “MORGANSTANLEYCORP.COM”, que dicho dominio fue solicitado de mala fe por el demandado 
en autos, ya que dicha página web ofrece links a sitios que ofrecen servicios financieros de la 
misma naturaleza que los de su mandante, utilizando su nombre o razón social, lo que 
claramente producirá confusión a los usuarios del sitio, los que creerán que el prestador de 
dichos servicios es su mandante en vez del señor Silva. Que consta en el punto V) página 7, de la 
demanda de revocación “MORGANSTANLEYCORP.COM”, que la información de contacto entregada por 
el señor SILVA DE BALBOA para dicho dominio es falsa, ya que indica como dirección de “MORGAN 

STANLEY HOUSE”, el hotel cinco estrellas “DORCHESTER”, en la ciudad de Londres, Inglaterra. Que 
asimismo el número telefónico corresponde a dicho hotel. Finalmente hace presente que las otras 
dos demandas son del mismo tenor que la antes descrita, ya que en dichos casos el demandado 
utilizó la misma estrategia. 

DÉCIMO QUINTO: Que, a objeto de acreditar lo expuesto en la presentación antes señalada, la 
revocante acompaña con citación los siguientes documentos: 

-          Demanda de revocación del dominio “MORGANSTANLEY.LAW.PRO”, Nº de caso 
FA0510000571918. 

-          Demanda de revocación del dominio “MORGANSTANLEY-CHILE.COM”, Nº de caso 
FA0510000570470. 

-          Demanda de revocación del dominio “MORGANSTANLEYCORP.COM”, Nº de caso 
FA0510000570465. 

-          Impresión de la página web del National Arbitration Forum, en el cual se le asigna el 
número de ingreso a las demandas de revocación de dominio referidas anteriormente. 

Finalmente, en el mismo escrito, solicita se le conceda un plazo no inferior a quince días para 
efectuar la traducción al castellano de los documentos más relevantes que ha acompañado. 

DÉCIMO SEXTO: Que, a fojas 314, con fecha 13 de octubre de 2005, don LUIS EDUARDO SILVA DE 
BALBOA, evacuando el traslado conferido, señala: 



a.      Que, la contra parte dice representar una empresa llamada MORGAN STANLEY DEAN 
WITTER, y por ende no es lo mismo que MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC., son distintas a 
simple lectura, amén que la primera es una entidad que es el resultado de la fusión 
de dos Bancos de inversiones y distribuidores de fondos y valores bursátiles, nada de 
lo anterior son actividades de la sociedad de inversiones y asesorías, que es la 
segunda. Tal es así que el mismo Estado de Delaware, a través de sus autoridades, no 
tuvo reparo alguno en autorizar Morgan Stanley Investments, Inc., sin conflicto de 
similitud o conflicto comercial ni real ni aparente. 

b.      Que la contraparte señala que el representante de la empresa que detenta la 
propiedad del dominio, tendría una “pauta de conducta” en esta materia y esta 
aseveración se respalda únicamente en que se le habría revocado el dominio 
HARVARDLAW.CL. Agrega que en ninguna tradición jurídica se acredita una “pauta de 
conducta” con un hecho, sino con una larga secuencia de hechos similares, lo que en 
absoluto es el caso.  

c.       Que es ex alumno de la Universidad de Harvard, por lo que solicitó dicho dominio 
junto a otros profesionales, con el objeto de desarrollar un proyecto de arbitraje y 
mediación, sistema que es libremente desarrollado por dicha Universidad como parte 
de los cursos de negociaciones que imparte en acuerdos con la Fundación Chile. Tal 
acontecer no menoscaba en lo absoluto su postura y solidez ética en estos asuntos, 
habiendo logrado un acuerdo sobre ello. 

d.      Que, habiendo constituido y registrado, una sociedad anónima de derecho 
norteamericano, bajo las leyes justamente del Estado de Delaware, y habiendo ese 
Estado por intermedio de la autoridad que registra y otorga el nombre de las 
sociedades, como se hizo con MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC, tiene pleno derecho a 
hacer uso del nombre de su empresa, en la que existen socios muy calificados, en el 
ámbito de lo legal, en cualquier parte del mundo.  

e.      Que no necesita de anuencias de nadie para desarrollar actividades legítimas a 
nombre de su empresa, y en consecuencia, le asiste todo el derecho de pedir los 
dominios que considere pertinentes, y son las autoridades de dichos sistemas quienes 
los otorgan o rechazan, quienes los conservan o revocan, pero el pedirlos, el 
conservarlos y usarlos en asuntos profesionales o legítimos no se puede transformar 
en una evidencia de mala fe para nadie. 

f.       Que, no contenta con sus afirmaciones con respecto a sus dominios morganstanley, la 
contraparte hace referencia al dominio CITITRUSTGROUP.CA, el que corresponde una 
empresa canadiense, inscrita hace años en Halifax, ciudad donde vivió y que cumple 
con todos los requisitos que la ley de ese país impone, y nunca ni ese dominio ni su 
empresa canadiense han sido objeto de litigio o cuestionamiento alguno, ni por la 
autoridad ni por terceros, encontrándose plenamente vigente y activa, teniendo 
socios británicos, canadienses y norteamericanos, todo lo que es público y factible de 
ver en la página de Internet del Gobierno de la Provincia de Nueva Escocia, Canadá.  

g.      Que en Estados Unidos existen seis bancos de crédito hipotecario en distintos Estados 
con el nombre Cititrust y en Canadá en nombre CititrustGroup esta por nosotros 
debidamente registrado por ellos. 

h.      Que, con el objeto de dañar su carácter se ha traído a esta materia antecedentes 
públicos suyos que en lo absoluto constituyen evidencia alguna de conducta 
permanente o circunstancial, más allá de su significado antojadizo y sí de mala 
índole. Que lo importante es que a la fecha no existe condena ejecutoriada en su 



contra en ningún tribunal de la República y los delitos que se le imputan, no existen 
en la legislación positiva chilena. La condena en primera instancia al “fingimiento de 
la abogacía en Chile, o delito de tentativa” no existe, según tratadistas de la talla del 
profesor Viviente Bullemore, abogado integrante de la Sala Penal de la Excma. Corte 
Suprema de Justicia, como asimismo en el texto de Derecho Penal de Garrido Montt, 
“para que exista delito en materia de ejercicio ilegal de la profesión deberá probarse 
su ejercicio “a través de actos o documentos, como la existencia de patrocinios, con 
los que se actúe, y el pretender ser o pretender desempeñar una profesión, no 
constituye en sí delito alguno, al no haber daño o perjuicio a tercero, y en este caso 
ya no se trataría de fingimiento o tentativa”, por lo que la dicha sentencia de 
primera instancia hacia una imputada falta será sin duda revocada por la Corte, y de 
ser mantenida, irán de casación, siendo una pena no aflictiva y calificada a una 
presunta falta.  

i.        Que debe señalar que si tiene la calidad profesional de abogado, pero no en la 
jurisdicción chilena. Habiendo publicado numerosos artículos en revistas 
especializadas en materia jurídicas y económicas, y además es recientemente 
candidato a un doctorado a una Universidad en Cataluña, con fecha de término el 
2007. 

j.       Agrega que no tiene porqué pedir autorización a un tercero para solicitar Rut a 
nombre de empresas que le pertenecen y que están legítimamente registradas. 

k.      Que nada demuestra mayor legitimidad que un empresario y profesional solicite Rut, 
que es el instrumento con el cual se cumplirá con las obligaciones tributarias de la 
actividad que se desempeña. La solicitud que se dice haber presentado para “anular 
el Rut de DISCOVER FINANCIAL SERVICES, INC. ante el Servicio de Impuestos Internos” es 
totalmente improcedente y carece de todo fundamento. 

l.        Que les ha parecido del todo respetuoso hacia este Arbitraje el no publicitar o 
levantar la página web, ya que lo han considerado indebido mientras esto no se 
resuelva, pero sí puede asegurar que cualquier página web suya será muy 
transparente y explícita en señalar que no son un banco ni una financiera, ya que no 
tienen las licencias para serlo, señalará sus actividades profesionales de consultoría y 
de formulación y evaluación de proyectos y comercio, para lo cual su entidad 
asociada en Shanghai, China, cumplirá un rol preponderante, por ser un mercado de 
gran énfasis en sus actividades. 

m.    Finalmente solicita al tribunal tener presente lo anterior y en definitiva rechazar las 
pretensiones de la contraparte y mantener el derecho que nos asiste. 

DÉCIMO SEPTIMO: Que, para probar sus asertos el actual titular del nombre de dominio 
“MORGANSTANLEY.CL”, acompañó los siguientes documentos: 

1)        Copia Legalizada del Título de su Acción de la Empresa Morgan Stanley Investments, 
Inc. registrada en el Estado de Delaware, registrada por el Departamento de 
Corporaciones y Registro Bursátil de Capital Pagado de entidades comerciales. 

2)        Acta de Reunión de Directorio de fecha 6 de junio de 2005, que acredita su calidad 
legal de Director y Gerente General de la Empresa Morgan Stanley Investments, Inc. 
del Estado de Delaware, que lleva la firma electrónica de la Oficial Incorporadora 
(Ministro de Fe) del Estado Sra. Nancy B. Stewart. 



3)        Copia legalizada del Documento Oficial que acredita la Existencia de la Empresa y su 
Vigencia, emitida por el Departamento de Estado del Estado de Delaware, 
Departamento de Registros de Corporaciones. 

4)        Fotocopia del Diario Oficial de Chile que acredita la formación de Morgan Stanley – 
Chile – S.A., de acuerdo a las leyes chilenas.- 

5)        Copia de la Protocolización de la Escritura de la Sociedad Panameña Discover 
Financial Services, Inc, en conformidad con las leyes de la República de Panamá. 

6)        Copia de la Escritura que acredita que Discover Financial Services, Inc de Panamá es 
subsidiaria de Morgan Stanley Investments, Inc. de Delaware por la propiedad del 51% 
de las acciones de la primera por parte de la última. 

DÉCIMO OCTAVO: Que a fojas 331, este tribunal tuvo por evacuado el traslado conferido y por 
acompañados los documentos y cita a las partes a oír sentencia. 

DÉCIMO NOVENO: Que, a fojas 332, con fecha 20 de octubre de 2005, la revocante repone la 
resolución antes señalada, arguyendo al efecto que le causa agravio a su parte, toda vez que no 
se le otorga la oportunidad pertinente para objetar los documentos que se acompañan. Por otra 
parte acompaña traducciones de las demandas ya individualizadas en el considerando décimo 
quinto.  

TRIGÉSIMO: Que, a fojas 344, don EDUARDO SILVA DE BALBOA, por el actual titular del nombre de 
dominio cuya revocación se solicita, con fecha 20 de octubre de 2005, presenta escrito 
solicitando al Tribunal tener presente: 

a.      Que se ha pretendido señalar que ha usado “una estrategia o mise en scene” y que 
cree que este calificativo corresponde de forma exacta a lo que hace la contraparte y 
en que su socio Mr. Anthony Mc Innes ha residido en distintas oportunidades y por 
largos períodos en el Hotel Dorchester de Londres ubicado la Avenida Park Lane de 
esa ciudad, hotel del cual él también ha sido huésped. Es por eso que aparece la 
dirección del Hotel Dorchester y su teléfono en la inscripción del dominio “co.uk”.  

b.      Que ha solicitado una certificación al Hotel acerca de esto y así tirar por tierra 
definitivamente este intento de mala fe de crear un perfil inexacto y tendencioso 
acerca de sus actividades. Que tal vez también resulte necesario que la contraparte 
se informe mejor y sepa que la ley inglesa faculta a cualquier ciudadano al uso del 
domicilio de un Hotel por parte de un huésped y con mayor derecho si su 
permanencia es por largos períodos. De hecho, toda la correspondencia enviada al 
domicilio del Hotel Dorchester, por Network Solutions, Inc. registrador del dominio, 
ha sido recibida por esta parte.  

c.       Que las marcas que exhibe MORGAN STANLEY DEAN WITTER le otorgan protección 
exclusivamente en la clase en que se encuentran sus registros de servicios financieros 
(clase 36) y no hay registro de marca a nombre de dominios de Internet, por lo que 
mientras sus actividades no correspondan a las definidas en dichas clases, sus 
dominios no representan conflicto ni daño real alguno para esa empresa, además de 
la existencia de nuestras empresas MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC, en el mismo 
estado y jurisdicción que MORGAN STANLEY DEAN WITTER. No ven acción alguna tendiente 
a revocar sus empresas legalmente constituidas. 



d.      Que el nombre de dominio “MORGANSTANLEY.LAW.PRO” es un dominio cuyo requisito 
esencial para asignarlo es demostrar un vínculo con la actividad profesional del 
derecho por ello se incluyen en ella “law” y “pro” y la firma MORGAN STANLEY DEAN 
WITTER jamás ha estado vinculada a los servicios legales o jurídicos en ninguna parte 
del mundo. De haber sido así, no podría haberse otorgado dicho dominio como 
tampoco se podría haber inscrito “MORGAN STANLEY LEGAL SERVICES, P.C.”, (Servicios 
Legales Morgan Stanley) lo que una vez más demuestra que la autoridad corporativa 
no tiene reparo alguno para autorizar la formación y registro de dichas empresas y 
por ende tener la vida legal requerida para el libre ejercicio de sus actividades. 

e.      Que, el Estudio Villaseca ha buscado usar a la prensa local para menoscabar su 
legítimo derecho a formar la sociedad MORGAN STANLEY – CHILE, S.A., la que se 
encuentra formada y acreditada en autos, olvidando en sus reportes locales que su 
cliente es un condenado por violaciones a las leyes que protegen el derecho de las 
personas en su país de origen, como las otras violaciones en diversas jurisdicciones y 
multas por parte de autoridades administrativas y judiciales, no existiendo por 
nuestra parte ningún precedente de violación a ley alguna en el uso o ejercicio de las 
empresas MORGAN STANLEY INVESTMENTS, INC. y/o DISCOVER FINANCIAL SERVICES, INC. de 
Panamá, las que mantienen cuentas corrientes en bancos europeos y canadienses, 
respaldadas con depósitos, inversiones y cuentas manejadas de manera responsable, 
como asimismo una impecable relación con clientes en el área de consultoría y 
evaluación de proyectos, como en la gestión de financiamientos, la que consiste en 
buscar para los proyectos las fuentes de financiamientos internacionales, tanto en 
organismos de desarrollo como en bancos de inversiones, lo que demuestra que nunca 
hemos pretendido ser un banco. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, a fojas 348, con fecha 25 de octubre de 2005, doña PAULINA SANTELICES 
CID, por el revocante, presenta escrito solicitando al Tribunal Arbitral tener presente las 
siguientes consideraciones al momento de fallar:  

a.      Que su mandante MORGAN STANLEY es el legítimo titular de la marca y dominios “MORGAN 
STANLEY” y, en consecuencia, es quien tiene mejor derecho a asignárselo, pues consta en 
abundante documentación que obra en autos así como de la que se acompaña que su 
mandante es el legítimo titular de la marca y dominios MORGAN STANLEY y en consecuencia 
es quien tiene el mejor derecho de asignarse este dominio, ya que MORGAN STANLEY es una 
institución que presta servicios financieros a nivel global y un líder en el mercado de 
securities, administración de inversiones y servicios de crédito, con más de 600 oficinas 
en más de 28 países. En 1997 su representada se fusionó con DEAN WITTER, DISCOVER & CO., 
para formar MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., que acortó su nombre a MORGAN STANLEY en 
el año 2002. A través de esta combinación única de capacidades institucionales y de 
ventas, MORGAN STANLEY ofrece una completa gama de servicios de inversiones y 
financieros, a un completo rango de clientes. El revocante además es la compañía 
asociada de DISCOVER FINANCIAL SERVICES LLC., también conocida como DISCOVER FINANCIAL 
SERVICES, INC. (“Discover Financial”). DISCOVER FINANCIAL es una subsidiaria directa de NOVUS 
CREDIT SERVICES, INC., que a su vez es una subsidiaria indirecta de MORGAN STANLEY. 

b.      Que, la demandante es propietaria de la familia de marcas de MORGAN STANLEY que 
representan a algunas de las más famosas marcas en el mundo financiero internacional. 
La marca MORGAN STANLEY ha sido desarrollada y usada por el demandante y sus 
predecesores desde al menos el comienzo del año 1935 y permanece en uso en los 
Estados Unidos y a través de todo el mundo. La demandante ha usado, promocionado y 
publicado estas marcas en forma extensa en el campo de los servicios y productos 
financieros, y como resultado, ellas se han vuelto famosas. La familia de marcas de 
MORGAN STANLEY es un logro extremadamente importante con enormes y reconocidos 
buenos antecedentes comerciales. 



c.       Que la demandante es la propietaria del nombre de dominio de alto nivel 
MORGANSTANLEY.COM, al igual que otras numerosas variaciones de este, con .com y otros 
gTLDs y numerosos registros de nombres de dominio con código de país similares. 

d.      Que MORGAN STANLEY es una marca muy conocida en Chile, no obstante dicha sociedad no 
se ha constituido en nuestro país. Lo anterior se acredita en abundante prensa chilena en 
la cual se hace referencia a ella. 

e.      Que, al demandado, por su parte, se le asignó el dominio MORGANSTANLEY.CL el 10 de 
noviembre del año 2004, esto es, más de 70 años después de su creación por parte de su 
legítimo titular MORGAN STANLEY, que es la revocante en el presente juicio. 

f.       Que, las sociedades supuestamente creadas por el demandado y que incluyen el nombre 
de “MORGAN STANLEY” también son posteriores a la constitución de su mandante, y lo que 
es más importante: son posteriores a la presente demanda de revocación de dominio, por 
lo que es razonable deducir que el demandado está intentando legitimar de alguna 
manera el hecho de haber pedido un dominio que en estricto rigor no le pertenece. 

g.      Que, en efecto, la sociedad MORGAN STANLEY INVESTMENTS INC. fue constituida en el Estado 
de Delaware, Estados Unidos con fecha 23 de mayo de 2005, según consta en certificado 
de vigencia que se acompaña en el otrosí. En cambio, la demanda de revocación por el 
dominio “MORGANSTANLEY.CL” fue presentada con fecha 4 de abril de 2005, esto es, más de 
un mes antes de la constitución de dicha sociedad. En ese sentido, hacen presente que el 
demandado no acompañó dicho certificado de existencia, contrariamente a lo que señaló 
en el numeral tercero del primer otrosí de su escrito de fecha 13 de Octubre 2005.  

h.      Que, por otra parte, cabe señalar que el demandado acompañó un supuesto título de 
acción en la sociedad MORGAN STANLEY INVESTMENTS INC., sin legalizar de fecha 2 de Junio de 
1981, esto es, más de veinte años antes de la constitución de dicha sociedad. Al respecto 
cabe preguntarse ¿cómo es posible obtener un título de acción respecto de una sociedad 
que aún no se ha constituido?  

i.        Que, continuando con lo anteriormente señalado, no es sostenible desde el punto de 
vista lógico que una persona se encuentre de buena fe si ha constituido sociedades 
utilizando el mismo nombre de otra sociedad famosa en Chile y en todo el mundo como 
es MORGAN STANLEY. En este sentido, cómo puede explicarse razonablemente que esa 
misma persona haya además constituido una filial con el nombre de “DISCOVER FINANCIAL 
SERVICES INC”, el cual corresponde al mismo nombre de la filial de la sociedad demandante 
de autos. Lo razonable es que cuando una persona inicia un negocio trate de distinguirse 
de los demás prestadores de servicios que existen y no intentar asimilarse a otros ya 
existentes mediante la constitución de sociedades y filiales usando el mismo nombre de 
otros y registrando dominios con la razón social de un tercero. Si existe un legítimo y 
genuino interés en distinguirse y no ser confundido cuál es entonces la razón para caer en 
todas estas “coincidencias”.  

j.       Que la única conclusión razonable es que existe la intención de aprovecharse del godwill 
asociado a una marca de prestigio. En este sentido hacemos presente que según consta 
en el Ranking de las 100 marcas más famosas de la revista Bussiness Week y que se 
acompaña en el otrosí que la marca MORGAN STANLEY corresponde a una de las 100 más 
famosas del mundo, ocupando el lugar Nº 33 en su última edición. 

k.      Que, sin perjuicio de que esto deba discutirse en otra sede, hacen presente que la 
constitución de una sociedad usando idéntico o similar nombre de otra no es acto 
legítimo en Chile ni en Estados Unidos, en efecto, consta en la Ley de Corporaciones del 



Estado de Delaware que si bien es legítimo constituir una sociedad con un nombre 
parecido a otra pero no idéntico, existe la posibilidad de obtener su anulación si ello le 
ocasiona un perjuicio. En este caso el Secretario de Estado no rechazó a registro la 
sociedad creada por el señor SILVA atendido a que éste incluyó la palabra “INVESTMENTS”. 
Sin embargo, esto no significa que dicha sociedad sea legítima y en razón de lo anterior 
es que su mandante iniciará acciones legales a objeto de obtener su anulación. Por otra 
parte en Chile tampoco es legítimo constituir una sociedad utilizando el mismo nombre 
de otra según lo prescribe el artículo Nº 8 de la Ley de Sociedades Anónimas al señalar “si 
el nombre de una sociedad fuere idéntico o semejante al de otra ya existente, esta 
última tendrá derecho a demandar su modificación en juicio sumario”.  

l.        Que, consta en artículos de prensa del diario LA TERCERA de fechas 11 y 16 de Octubre, así 
como del diario ESTRATEGIA de fecha 12 de octubre de 2005, que fue necesario desmentir 
el hecho de que las sociedades creadas por el demandado no correspondían al famoso 
MORGAN STANLEY, de lo que se infiere claramente que fue necesario efectuar un 
desmentido por parte de los periodistas de dichos diarios, de lo que se concluye que la 
constitución de la sociedades por el señor SILVA usando el nombre de MORGAN STANLEY 
produce confusión respecto a su origen, que la marca MORGAN STANLEY es famosa y notoria 
en Chile ya que los consumidores y personas relacionadas con los servicios financieros 
identifican dicha marca con su mandante y no con el señor SILVA. Asimismo dichos 
artículos ratifican lo que ya han expresado en escritos anteriores y es que esto es un 
patrón de conducta del demandado. Por lo tanto, en consideración a lo anterior, el 
mantener el dominio MORGANSTANLEY.CL a nombre de quien no es el legítimo creador de la 
marca producirá necesariamente confusión y daño, tal como se ha producido con la 
constitución de sociedades utilizando su nombre. 

m.    Que, su mandante ha solicitado la revocación del dominio MORGANSTANLEY-LA.CO.UK también 
registrado por el señor SILVA DE BALBOA, según consta en documentación que acompaña en 
el otrosí. Dicha demanda también se funda en la mala fe. En el numeral 20) de la misma 
se señala que dicho dominio es direccionado al sitio de su mandante creando la errónea 
impresión de que dicho sitio pertenece a MORGAN STANLEY en vez del señor SILVA DE BALBOA. 
Al respecto solicita revisar el anexo Nº 12 que contiene la impresión de las páginas web 
de su cliente y del demandado.  

n.      Finalmente hacen presente que no es efectivo que el demandado haya alcanzado un 
acuerdo respecto del dominio “HARVARDLAW” con su legítimo titular PRESIDENT AND FELLOWS 

OF HARVARD COLLEGE, ya que según consta en fallo acompañado, dicho caso terminó con 
sentencia desfavorable al demandado. Por otra parte, tampoco es efectivo que el 
demandado haya entregado antecedentes respecto a su situación criminal al socio del 
ESTUDIO FEDERICO VILLASECA don BERNARDO SERRANO. El señor SILVA DE BALBOA consultó en el año 
2000 al señor SERRANO, en un asunto sin ninguna relación con los señalados por éste en su 
escrito, ya que se refirió exclusivamente a la obtención del registro de la marca “REÑACA 
COLLEGE”, el cual le fue conferido con fecha 29 de enero de 2001 según Número de 
registro 588.915, no obstante, el señor SILVA DE BALBOA no pagó los respectivos honorarios. 
Posteriormente nuestra firma no ha realizado ninguna gestión para el señor SILVA DE 
BALBOA y no lo representa a esta fecha en ningún asunto. Desde el punto de vista formal 
con fecha 21 de octubre de 2005, se presentó en el expediente de registro un escrito 
renunciando al poder conferido por el señor Silva hace seis años, y que hasta la fecha no 
se había ejercido salvo para la representación de la obtención del citado registro 
marcario. En consecuencia, no ha habido un uso de información confidencial en esta 
materia ni existe un conflicto de interés. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a objeto de acreditar lo expuesto en el escrito antes señalado, la 
revocante acompañó a los autos los siguientes documentos: 



1)                  Copia de publicaciones en artículos de prensa del diario LA TERCERA de fechas 11 y 16 
de Octubre, así como del diario ESTRATEGIA de fecha 12 de octubre de 2005 sobre el 
demandado. 

2)                  Copia de certificado de constitución de la sociedad MORGAN STANLEY INVESTMENTS INC. 
de fecha 23 de mayo de 2005. 

3)                  Copia de numeroso material publicitario y periodístico relativo a MORGAN STANLEY 
tanto en Chile como en el extranjero. 

4)                  Copia de demanda de anulación del dominio MORGANSTANLEY-LA.CO.UK, presentada ante 
el National Arbitration Forum Número de ingreso: 3868. 

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, en el segundo otrosí de la presentación antes individualizada, la 
revocante solicita un plazo de cinco días a objeto de acompañar la traducción de la demanda 
de anulación del dominio MORGANSTANLEY-LA.CO.UK así como el certificado que acredita el 
cambio de nombre de su mandante a MORGAN STANLEY.  

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, con fecha 26 de Octubre del año 2005, el Tribunal Arbitral, en 
razón de los numerosos escritos presentados por las partes aún cuando en ocasiones el 
proceso se encontraba con citación a oír sentencia, cuestión que ha sido aceptada por el 
Tribunal sólo en virtud de la bilateralidad del proceso y de su calidad de árbitro arbitrador, 
teniendo especiales facultades que le asisten para modificar el procedimiento cuando lo 
estime conveniente, inspirado, por cierto, en la equidad y la prudencia, situación 
contemplada en las Bases del Procedimiento, las que son conocidas y han sido aprobadas por 
las partes, siendo necesario ordenar el proceso, deja abierto el mismo, para que las partes 
puedan presentar escritos, contra argumentaciones y pruebas hasta las 18:00 horas del día 04 
de Noviembre del año 2005, en la sede del Tribunal Arbitral, con su correspondiente copia 
electrónica y señala que venciendo tal plazo no se admitirán escritos de ninguna especie, 
salvo que el juez pida notas aclaratorias a una o ambas partes para mejor resolver, resolución 
que consta a fojas 443 del expediente. 

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, en razón de la resolución individualizada en el considerando que 
precede, este Tribunal no emitirá pronunciamiento respecto de la reposición de fojas 332, 
pues el vicio que la sustenta ha sido enmendado de oficio, otorgándose a ambas partes plazos 
adicionales. 

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, a fojas 444, con fecha 04 de noviembre de 2005, doña Paulina 
Santelices Cid, por el revocante, presenta escrito realizando las observaciones a la prueba 
que indica, objetando los documentos presentados por don Luis Eduardo Silva de Balboa en su 
escrito de fecha 13 de octubre de 2005, documentos que rolan de fojas 320 a 330 de autos, 
por falta de integridad y de autenticidad. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, a fojas 451, con fecha 08 de noviembre de 2005, este Tribunal 
proveyó el escrito presentado por don EDUARDO SILVA DE BALBOA, con fecha 19 de Octubre de 
2005, resolviéndose tenerlo presente, por otra parte también se proveyó el escrito 
presentado por el mismo, con fecha 03 de noviembre del actual, resolviéndose en el mismo 
sentido tenerlo presente. 

Proveyendo el escrito presentado por doña PAULINA SANTELICES CID, por el revocante, con fecha 
25 de octubre de 2005, se resolvió tenerlo presente, tener por acompañados los documentos 
en la forma solicitada y acceder a lo solicitado en el segundo otrosí, esto es a otorgar plazo 
para presentar los documentos que señala, en los términos solicitados.  



Proveyendo el escrito presentado por doña PAULINA SANTELICES CID, por el revocante, con fecha 
04 de noviembre de 2005, se resolvió tener presente las observaciones hechas a la prueba, 
tener por objetados los documentos, dejándose la resolución para definitiva y tener por 
acompañados los documentos en la forma solicitada. 

Proveyendo el escrito presentado por doña PAULINA SANTELICES CID, por el revocante, con fecha 
04 de noviembre del actual, se resolvió tener por acompañado el documento en la forma 
señalada. 

  

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, en la misma resolución de fecha 08 de noviembre de 2005, que 
rola a fojas 451, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases del procedimiento, aprobadas por 
las partes y del mérito de la resolución de fecha 26 de octubre de 2005, este Tribunal citó a 
las partes a oír sentencia. 

  

CONSIDERANDO: 

I.- EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS DE FOJAS 444: 

PRIMERO: Que la revocante, a fojas 444, con fecha 04 de noviembre de 2005, viene en objetar 
los documentos presentados por la contraria en su escrito de fecha 13 de octubre de 2005, 
consistentes en: 

a.      Copia legalizada de título de acción del señor SILVA en la sociedad MORGAN STANLEY 
INVESTMENTS INC., en razón de que el señor SILVA constituyó hace unos meses (con 
posterioridad a la presente demanda de revocación de dominio) una sociedad 
denominada Morgan STANLEY INVESTMENTS INC., la cual está siendo anulada por su mandante. 
La fecha de constitución de dicha sociedad es el 23 de mayo de 2005, pero la fecha del 
título de acción acompañado sin legalizar es del 2 de Junio de 1981, esto es, más de 
veinte años antes de la constitución de dicha sociedad. Por lo que cabe preguntarse cómo 
es posible obtener un título de acción respecto de una sociedad que aún no se ha 
constituido. Por otra parte, de acuerdo a la legislación del Estado de Delaware, los sellos 
de las sociedades no pueden ser de tinta sino que son estampados en relieve, por lo que 
objeto el referido instrumento en relación al artículo 346 Nº 3 del Código de 
Procedimiento Civil por no constarle a esta parte su integridad y autenticidad. 

b.      Copia legalizada de Sesión de Directorio de fecha 6 de junio de 2005, por no ser efectivo 
que dicha copia se encuentre legalizada ya que no fue legalizada ante Consulado Chileno 
en Delaware ni ante el Ministerio de Relaciones Exteriores según exige el artículo 345 del 
Código de Procedimiento Civil. Además, de conformidad al artículo 17 del Código Civil y 
345 del Código de Procedimiento Civil la documentación acompañada por la contraria no 
reúne los presupuestos allí establecidos. Si bien el Código Civil consagra el principio “la 
ley del lugar rige al acto” (lex locus regit actum), éste exige además, que se acredite su 
autenticidad, vale decir, el hecho de haber sido otorgados realmente de la manera que 
en los instrumentos se expresa a través de su legalización, la cual comprende dos etapas: 
La legalización en país extranjero y la legalización en Chile, regida por el inciso 2º del 
artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Este instrumento no fue legalizado ante 
Cónsul Chileno en Delaware ni ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ende, lo 
objeta por falta de autenticidad. 



c.       Copia legalizada de documento oficial que acredita la existencia de la empresa y su 
vigencia, emitida por el Departamento de Estado del Estado de Delaware, ya que la 
contraria no acompañó copia de dicho certificado. Sin embargo, su parte presentó copia 
de dicho certificado a objeto de demostrar que dicha sociedad fue constituida el 23 de 
mayo de 2005, esto es, más de un mes después de la demanda de revocación con fecha 4 
de abril de 2005. 

d.      Copia de extracto de publicación en el Diario Oficial de constitución de sociedad MORGAN 

STANLEY- CHILE- S.A., de fecha 11 de Octubre de 2005, ya que la forma de acreditar la 
existencia o vigencia de una sociedad es mediante certificado de vigencia emitida por el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, por lo tanto, una 
copia del extracto de constitución de sociedad no es documento suficiente para tener 
acreditada la vigencia de una sociedad y, por otra parte, la fecha de dicha publicación es 
de 11 de octubre de 2005, por lo tanto, más de 70 años posterior a la constitución de las 
sociedades de su mandante. 

e.      Copia de constitución de la sociedad DISCOVER FINANCIAL SERVICES INC. Al respecto señala que 
su mandante ya ha iniciado acciones legales tendientes a obtener la anulación de su RUT 
ante el Servicio de Impuestos Internos ya que dicha compañía usa la misma razón social 
que la subsidiaria de su mandante MORGAN STANLEY, y cuya constitución es muy posterior a 
la constitución por su mandante de la misma. 

SEGUNDO: Que el actual titular del nombre de dominio cuya revocación se pretende no evacuó 
traslado respecto de la objeción de documentos, sino que se pronunció sobre otras materias. 

TERCERO: Que la revocante, correspondiéndole, de acuerdo con el principio general contenido 
en el artículo 1.698 del Código Civil, no rindió prueba alguna para acreditar las aseveraciones en 
que se basa para objetar los referidos documentos, siendo ellos atingentes a los hechos que se 
controvierten y que deben ser probados en autos, refiriéndose a su valor probatorio, cuestión que 
corresponde ponderar al Tribunal en la oportunidad procesal pertinente, teniendo además 
presente la facultad de arbitro arbitrador conferida a este Tribunal, deberá rechazarse la 
objeción de documentos interpuesta por la revocante a fojas 444, sin perjuicio del valor procesal 
que se den a los documentos impugnados en definitiva atendida la calidad árbitro arbitrador que 
ostenta el Tribunal y la facultad que este tiene, consiguientemente, de apreciar la prueba de 
acuerdo a los principios inspiradores de la prudencia y la equidad. 

II.- EN CUANTO AL FONDO: 

CUARTO: Que, a la luz de lo dispuesto en la Reglamentación de NIC-Chile y muy especialmente 
del párrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio, artículos 20 y siguientes, es 
necesario revisar el cumplimiento de las exigencias que para tal efecto procesal exigen tales 
disposiciones. 

QUINTO: Que, el artículo 22 de la citada reglamentación dispone al consagrar las causales que 
hacen posible la revocación que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su 
inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe". 

Tal prescripción desde el punto de vista lógico contiene un juicio disyuntivo, por lo que cabe 
concluir que las causales de revocación son: 

a. El que su inscripción sea abusiva, o; 

b. Que la inscripción haya sido realizada de mala fe. 



SEXTO: Que, la revocante, ha alegado en su demanda de revocación la inscripción abusiva del 
nombre de dominio “MORGANSTANLEY.CL”, por parte del actual titular del referido dominio. 

SÉPTIMO: Que, al haber alegado inscripción abusiva la recurrente está condicionada por el 
cumplimiento de los tres requisitos copulativos que se exigen en el artículo 22 del Reglamento, 
para las condiciones abusivas y, por lo tanto, corresponde analizar si el nombre de dominio cuya 
revocación se pretende en autos cumple con las condiciones señaladas en el Reglamento. 

OCTAVO: En relación a la letra a) del numeral 22 del Reglamento de Nic-Chile, esto es, “que el 
nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio 
sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es 
reconocido”, este Tribunal, de acuerdo con la numerosa prueba documental aportada por la 
revocante, puede dar por acreditado que ésta es titular en nuestro país de la marca MORGAN 

STANLEY GROUP INC., registrada ante el DPI, bajo el Nº 508.265, para distinguir servicios bancarios 
de inversiones, servicios financieros relacionados con contratos, distribución y transacciones de 
seguros, servicios financieros en relación con la fusión, adquisición, reestructuración y otras 
actividades financieras, corredores de valores y bienes; servicios de investigación en este campo, 
administración y consejos en inversiones y servicios financieros relacionados con acciones, 
opciones, cambio exterior y utilidades, clase 36. Marca que se encuentra registrada en Chile 
desde el 25 de marzo del año 1998. Por otra parte, la revocante es también titular de la misma 
marca y de la marca MORGAN STANLEY en distintos y numerosos países, correspondiendo dicha 
expresión, además a su razón social, desde el año 1924, en consecuencia, el reclamante tiene 
derechos adquiridos sobre la marca o producto “MORGAN STANLEY”, siendo éste el nombre por el 
cual el reclamante es conocido, por lo que la primera de las condiciones se encuentra cumplida. 

NOVENO: En relación con la letra b) del numeral 22 del referido reglamento, esto es, “que el 
asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del 
nombre de dominio”, cabe señalar que de conformidad con la documental acompañada por la 
revocante, documentación que el titular no acompañó con la exactitud y precisión que el caso 
ameritaba, no objetada, la constitución de la empresa a la cual representa el actual titular del 
nombre de dominio data, en Estados Unidos, del 23 de mayo del año 2005, sin embargo, el propio 
titular señala que mediante una reunión celebrada con fecha 06 de junio del año 2005, se 
acreditó la calidad legal de director de don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA de la empresa “MORGAN 

STANLEY INVESTMENTS INCORPORATED”, del estado de Delaware, empresa que se constituyó en Chile 
como “MORGAN STANLEY-CHILE S. A.”, con fecha 11 de octubre del año 2005. De lo anteriormente 
expuesto se concluye que todas las anteriores fechas mencionadas, tanto de constitución, como 
las señaladas por el titular como las de las publicaciones legales pertinentes, son posteriores al 
inicio del presente conflicto, el que tuvo inicio con la demanda de revocación presentada por la 
revocante con fecha 04 de abril del año 2005, de lo que puede inferirse que el actual titular no 
tenía o, por lo menos, no se encuentra acreditado en autos, que a la fecha de la inscripción del 
nombre de dominio en cuestión éste haya tenido una vinculación directa con la revocante, 
Morgan Stanley Dean Witter & Co., ni tampoco acreditó la realización por parte de su empresa de 
alguna actividad ejecutada legítimamente relacionada con el ámbito de la economía, asesorías en 
proyectos de impacto del medio ambiente, proyectos de alta tecnología y de recursos naturales, 
a mayor abundamiento, la copia legalizada correspondiente al título de acciones del señor Silva 
de Balboa en la sociedad que representa, tiene como fecha de emisión el 02 de junio del año 
1981, esto es, más de 20 años antes de la constitución de la referida sociedad, el 23 de mayo del 
año 2005, por lo que este Juez Árbitro estima que el actual titular del nombre de dominio en 
disputa, no tenía a la fecha de proceder a la inscripción del mismo, ni adquirió después de la 
misma, derechos o intereses legítimos sobre la expresión “MORGANSTANLEY”, por lo que se estimará 
cumplida la segunda condición en estudio.  

DÉCIMO: Que, la marca perteneciente al revocante y su principal expresión distintiva, es decir, 
“MORGANSTANLEY”, tienen el carácter de renombrada, cuestión que tiene relación con el ámbito 
procesal, en cuanto a los conceptos de hechos públicos y notorios, esto es, hechos conocidos 



generalmente por los individuos de una sociedad determinada y la circunstancia de que MORGAN 

STANLEY es una marca generalmente conocida y de prestigio en el rubro que desempeña, no tan 
solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, hecho que, por lo demás, puede darse por 
acreditado por el conocimiento personal que tiene este Juez Árbitro de tal circunstancia, punto 
que puede ser ponderado y aceptado en razón de la calidad de árbitro arbitrador que reviste este 
Tribunal, siendo la revocante quien dotó de fama y notoriedad en el ámbito financiero a MORGAN 

STANLEY, lo que se traduce, sin duda alguna, en un esfuerzo sistemático de inversión y marketing. 

UNDECIMO: Que, la calidad de renombrada de una marca y de constituir -procesalmente- tal 
circunstancia el carácter de hecho público y notorio, conlleva una serie de consecuencias, entre 
ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no 
puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas 
existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses 
comerciales y económicos. 

DUODECIMO: Que, de los documentos acompañados en autos por el actual titular del nombre de 
dominio cuya revocación se pretende, no existe ninguno de ellos que se encuentre legalizado en 
Chile, mediante el procedimiento formal exigido por el artículo 345 Nº 2 del Código de 
Procedimiento Civil, pues no han sido legalizados ante un Cónsul Chileno en Delaware ni ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que no le consta a este Tribunal la autenticidad o 
veracidad alguna de los mismos que los revista de la fuerza probatoria suficiente, por lo que los 
presentados por la revocante revisten de mayor veracidad y credibilidad. 

DÉCIMO TERCERO: Que, sumado a lo anterior, cabe señalar la existencia de numerosos artículos 
de diversas publicaciones a nivel nacional que hacen hincapié en la osadía del titular del nombre 
de dominio en disputa al haber constituido en Chile una sociedad con el mismo nombre que una 
empresa ya constituida en diversos países y cuya marca es notoria y famosa, así como la 
existencia de aclaraciones publicadas por los medios de comunicación en orden a aclarar que la 
sociedad creada por el señor Silva de Balboa no representa ni corresponde a la revocante.  

DÉCIMO CUARTO: Que, si bien es cierto, no es materia directa en este juicio arbitral, se hace 
presente que el señor Silva de Balboa ha sido condenado de acuerdo con la sentencia que se 
acompaña en autos, no objetada, como autor del delito de fingimiento de la profesión de 
abogado y, por otra parte, de acuerdo a los documentos acompañados en autos ha sido objeto de 
numerosas demandas en nuestro país, iniciadas tanto como por personas jurídicas, como por 
personas naturales que se han visto lesionadas en sus derechos como consecuencia del 
comportamiento del titular del nombre de dominio de autos, hechos que sin constituir plena 
prueba respecto de la mala fe en el actuar del señor Silva de Balboa, si pueden constituir, de 
conformidad con las facultades amplias que tiene este Tribunal para apreciar la prueba en razón 
de tener la calidad de árbitro arbitrador, una línea de comportamiento en su actuar nada 
deseable para una persona que está actuando diariamente en nuestro país en el mundo de los 
negocios, circunstancias que revisten a sus argumentos de menor credibilidad y viabilidad frente 
a los esgrimidos por la revocante. 

DÉCIMO QUINTO: En relación a la exigencia contenida en la letra c) del numeral 22 del 
Reglamento de Nic-Chile, esto es, “que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de 
mala fe”, es preciso señalar que, si bien es cierto, como regla o principio general la mala fe no 
puede presumirse, tal principio se refiere a una presunción a priori, y que tal como sucede en 
materia penal -materia en que son mayormente cauteladas las garantías procesales por los bienes 
jurídicos comprometidos- los jueces pueden, y de hecho lo hacen, dictar sentencias 
condenatorias en base a presunciones judiciales, esto es a partir de hechos acreditados en el 
proceso, en materia de nombres de dominio y atendidas las facultades de árbitro arbitrador de 
los jueces que integran el panel de jueces Nic-Chile, con mayor razón ello puede hacerse, incluso 



considerando que en materia penal el juez también tiene que ponderar aspectos subjetivos 
dentro de las exigencias del delito, como lo es especialmente, la existencia de culpabilidad. 

DÉCIMO SEXTO: Que, clarificando lo que es la buena o mala fe Fernando Rozas Vial -Los Bienes, 
Ed. Forense, 1984, p. 229- explica que: "El que tiene dudas sobre la legitimidad del dominio está 
de mala fe, ya que el código emplea las expresiones "conciencia" y "persuasión"”, análisis 
plenamente aplicables a los nombres de dominio, aunque su naturaleza jurídica no sea, en rigor, 
un derecho de propiedad, al menos en la concepción clásica de la propiedad. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, tal como se desprende de los razonamientos antes expuestos, obran en el 
proceso indicios que llevan a la más absoluta convicción de este Tribunal de que el actual titular 
del nombre de dominio “MORGANSTANLEY.CL”, no puede haber si no conocido el carácter famoso de 
la marca Morgan Stanley y de los eventuales beneficios económicos que su registro como nombre 
de dominio pueden generar a su titular, conducta que no puede si no ser considerada de mala fe, 
pues este Tribunal considera, que al menos la duda de la legitimidad ha existido sobre una 
expresión que conforma una marca renombrada o famosa. 

DÉCIMO OCTAVO: Que, dada la condición de árbitro arbitrador de este Tribunal, los criterios 
fundamentales que deben guiar el proceso de resolución de un asunto litigioso son los de la 
búsqueda de la prudencia y equidad en el fallo y que es la misma Ley -Código de Procedimiento 
Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales estrictas en aras de la verdad procesal. 

DÉCIMO NOVENO: Que, este Tribunal, considera que la conservación del dominio  
“MORGANSTANLEY.CL”, a nombre del actual titular, esto es, don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA, se 
constituye como un acto contrario a políticas comerciales de buena fe y suficiente para integrar 
el concepto de mantenimiento de un nombre de dominio en forma abusiva, produciéndose sin 
lugar a dudas una situación de confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, además 
de la lesión de intereses comerciales válidamente adquiridos que debe ser reparado por esta vía, 
por lo que también se tendrá por plenamente acreditado por parte del revocante, que el nombre 
de dominio ha sido inscrito y se utiliza de mala fe, máxime si no existe utilización –según el 
mismo titular lo ha reconocido en autos- del referido sitio, lo que implica una omisión que impide 
a quien tiene el legítimo derecho de hacerlo, en este caso el revocante, de dar a conocer a los 
consumidores los bienes o servicios que presta, situación que también ocasiona un perjuicio 
económico. 

VIGÉSIMO: Que, a juicio de este Tribunal, la función jurisdiccional en el siglo XXI debe transitar 
desde un excesivo formalismo observado en el Derecho decimonónico hacia la resolución 
adecuada de los problemas de fondo, dando así adecuada respuesta y solución de los conflictos 
de relevancia jurídica que se produzcan en la sociedad.  

Por las anteriores consideraciones y visto lo dispuesto en el Reglamento de Nic-Chile para el 
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y las normas pertinentes del Código 
de Procedimiento Civil, RESUELVO: 

I.- EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS DE FOJAS 444: 

1) Que SE RECHAZA la objeción de documentos interpuesta a fojas 444, por la revocante. 

II.- EN CUANTO AL FONDO: 

2) Que SE ACOGE, en todas sus partes, la demanda de revocación interpuesta por don MAX F. 
VILLASECA MOLINA, en representación de MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., en contra del actual 
titular del nombre de dominio “MORGANSTANLEY.CL”, esto es, DISCOVER FINANCIAL GROUP, DEL. USA, 



representada por don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA, en consecuencia revóquese la inscripción del 
dominio “MORGANSTANLEY.CL” a nombre de DISCOVER FINANCIAL GROUP, DEL. USA, Rut 59.101.480-3, 
representada por don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA, y asígnese el mismo al revocante, MORGAN 
STANLEY DEAN WITTER & CO., Rut 78.169.860-1, quien de acuerdo a lo prescrito en el inciso final 
del artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile deberá cumplir las cargas necesarias para la 
asignación del nombre de dominio dentro del plazo de 30 días bajo el apercibimiento de eliminar 
la asignación del referido dominio. 

3) Que se condena en costas a don LUIS EDUARDO SILVA DE BALBOA. 

  

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la revocante antes de la Audiencia 
de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la 
correspondiente boleta de honorarios profesionales. 

  

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento. 

Notifíquese a las partes por carta certificada y por correo electrónico. 

  

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo. 

  

  

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile. 

  

  

Autorizan las testigos PAOLA CIFUENTES MUÑOZ cédula de identidad 12.360.114-2 Y CAROLINA SADYE 
GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3. 

  

  

 


