JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 2 de Noviembre de 2010.

Juicio arbitral rojadechile.cl.
Rol 37 - 2010.-

VISTOS:

Que mediante Oficio No. 12771 de Nic Chile de fecha 4 de Agosto de
2010, se designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del

conflicto sobre el referido nombre de dominio rojadechile.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempenarlo
fielmente, se citd a las partes a una audiencia de conciliacién y/o
fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 19 de Agosto de 2010, a
las 11 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificindoseles la

misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia con la
asistencia de don Sebastian Molina Necul, abogado, del Estudio
Alessandri & Cia., por el segundo solicitante ASOCIACION NACIONAL
DE FUTBOL PROFESIONAL; de don PATRICIO ANTONIO CAMMAS
RODRIGUEZ, como primer solicitante, y el arbitro que conoce del

presente conflicto.

Que en conformidad a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido
conciliacion, se fijé el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se

levanté acta, dandose por notificada personalmente a ambas partes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de
10 dias habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y

pruebas en relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego,
atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 153,

de 26 de Octubre, se cité a las partes para oir sentencia.
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Y ademas teniendo presente:

1°. Que a fojas 23, con fecha 2 de Septiembre de 2010, don Diego
Morandé Montt, abogado, en representacion de ASOCIACION
NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL como segundo solicitante y
demandante de autos, interpone demanda arbitral por asignacion de
nombre de dominio, en la cual allega al procesos sus documentos y
argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio
en disputa. Tales son, en sintesis:

a. Que su representada es una corporaciéon de derecho privado,
encargada de la organizacion del Campeonato Nacional de Futbol
Profesional, y de la participacion de la Seleccion Chilena de
Futbol en los campeonatos organizados por la Federacién
Internacional de Fuatbol Asociado (FIFA), ocupando un lugar
preponderante en el escenario nacional, debido principalmente a
la popularidad que el futbol tiene en nuestro pais. Asi, la
seleccion de futbol de Chile es el equipo representativo del pais
en las competiciones oficiales de futbol, conocida como La Roja,
debido al color de las camisetas que usan sus jugadores.

b. Que las expresiones LA ROJA y CHILE han adquirido un alto
grado de notoriedad y asimismo una intima vinculacién, debido a
la gran popularidad de la seleccién de futbol de Chile y el nombre
por el cual es conocida, lo que ha generado que ambos
conceptos en la practica estén concatenados. De este modo, la
expresion ROJADECHILE ha adquirido un alto grado de
notoriedad en cuanto hace expresa alusion a la Seleccion de
Futbol de Chile, representada por su mandante, de tal modo que
su mera enunciacidon entrega inmediatamente informacién al
publico, en directa y exclusiva vinculacién a la Seleccidon Chilena
de Futbol.

c. Que la expresion “LA ROJA” ha sido registrada por su mandante
como marca comercial, formando parte entonces de su
patrimonio. Adjunta listado de 18 marcas comerciales en las
cuales dicha expresion aparece registrada conjunta o
separadamente, existiendo entonces una intima conexidon entre
dichas marcas y la expresion “LA ROJA” Lo propio ocurre con la
expresion “LA ROJA DE TODOS”, marca comercial que se refiere
a todos los chilenos, sindnimo de “ROJA DE CHILE”. En razén de

lo anterior, cualquier utilizacion que se le entregue a la marca
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d.

e.

f.

comercial LA ROJA, o de una expresion sustancialmente similar,
producird entre el publico consumidor, una conexién inmediata
con su representada, siendo entonces escasa cualquier
posibilidad de coexistencia pacifica.

Alude ademas al art. 22 del Reglamento de Nic Chile, sefialando
que el nombre de dominio de autos reproduce en lo sustancial la
totalidad de la marca de su mandante, conteniendo como Unico
elemento de diferenciacion la palabra “CHILE”, de uso general en
los dominios .CL y que identifica directamente a la ROJA, como
seleccion de futbol oficial del pais. Entonces, el nombre de
dominio en disputa es indistinguible de la marca y nombres de
dominio de su representada, lo que provocard toda clase de
errores y confusiones entre el publico consumidor, quienes
errdneamente asignaran un origen que no es efectivo. Asimismo
la circunstancia de haber solicitado la contraparte el dominio
bajo el sufijo .CL, también constituye un antecedente a
considerar, por cuanto es el indicativo del pais en el cual ha sido
registrado el dominio, por lo que naturalmente los usuarios de
Internet que ingresen a rojadechile.cl esperaran encontrar
informacién, productos o servicios provenientes de su
representada, lo que se vera frustrado en caso de otorgar el
dominio a la contraria.

Que no sélo hay falta de voluntad de la contraria de
diferenciarse, sino que existe evidente intencidn de asemejarse y
ser confundidos con el origen empresarial de LA ROJA, lo que se
advierte de un examen del sitio Web alojado en el nombre de
dominio disputado, sitio web que se dedica al Futbol, con enlaces
directos a los sitios Web de la FIFA, y que ademas usa los
mismos colores que la seleccion de futbol: blanco, azul y rojo.
Que en la jurisprudencia y en el derecho comparado, se
reconoce la titularidad de los registros marcarios para el signo en
cuestion como un aspecto fundamental para la resolucién del
conflicto, como asimismo sefiala que el primer solicitante no
posee derecho o interés legitimo sobre dicho nombre de dominio,
al no poseer marcas comerciales o solicitudes asociadas a dicha
expresion, ni siquiera una vinculaciéon comercial a ella.
Finalmente, acompafia los siguientes documentos, no

impugnados por la parte contraria:

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 3

Fono: (56 2) 671 8174 —(0) 8 230 4978



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

1.- Impresién de base de datos INAPI, en donde consta la
solicitud de marca “LA ROJA”, y la titularidad de 17 marcas
comerciales mencionadas en su presentacion.

2.- Impresion de enciclopedia digital Wikipedia, en donde consta
articulo titulado “Seleccién de futbol de Chile”. Disponible [en
linea]

http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n de f%C3%BAtbol
de Chile (consulta: 26 de Abril de 2010).

3.- Impresiones de diversos diarios electronicos nacionales (10),

con articulos referentes a la Seleccién Nacional de Futbol de
Chile.

4.- Busqueda en Google de la expresion e imagenes de “LA ROJA
DE CHILE”, en que consta la directa asociacién con la Seleccién
Nacional de Futbol de Chile.

2°. Que a fojas 12, y con fecha 31 de Agosto de 2010, don PATRICIO
ANTONIO CAMMAS RODRIGUEZ, refrendado por e-mail de 2 de Sept,,

como primer solicitante y demandado de autos, interpone escrito

arbitral en el cual solicita la asignacion definitiva del nombre de

dominio en disputa, presentando para ello sus argumentos y probanzas

destinadas a tal efecto. Dichos argumentos, en sintesis, son:

a.

C.

Luego de senalar ser el primer solicitante, y hacer un uso actual
del dominio, expone que el segundo solicitante presenté sus
argumentos y pruebas fuera del plazo estipulado en el acta de
audiencia realizada el dia 19 de Agosto de 2010, entregando su
escrito principal el dia 03 de septiembre, esto es, dos dias
después del vencimiento del plazo fijado, quedando inhabilitada
para seguir disputado el nombre de dominio en disputa.

En relacion con el fondo del asunto debatido, sefala que la
contraparte argumenta que la expresion “La Roja” identifica
universal y exclusivamente a la seleccidon nacional de Futbol,
dependiente de la Asociaciéon Nacional de Futbol Profesional de
Chile. Sin embargo, en el deporte mundial la expresién “La
Roja”, también define a la seleccién espafiola de la disciplina,
como asimismo a representativos nacionales de otros deportes,
tanto en Espafa como en Chile.

Ante lo senalado, insiste en la impropiedad que entidad alguna
pretenda apropiarse de un vocablo de uso genérico, negando su

uso incluso cuando éste se encuentra modificado por otros, para
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formar una expresién, siendo este el caso. Existen en Internet
una gama de sitios que de distintas maneras usan el adjetivo
“roja” y cuyo contenido alude dunica y exclusivamente al
guehacer de la seleccion nacional de futbol. Mas aun, hay otros
que sin utilizar la palabra en comento, orientan todo su
contenido a la seleccion chilena de futbol, y al parecer en nada
afectan la identidad, propiedad y derechos de la contraparte,
para lo cual adjunta un listado a modo de ejemplo. Sefala que la
propiedad de la ANFP sobre la marca “La Roja” no esta en
discusion, y su proyecto en manera alguna amenaza los
derechos que a ella le corresponde, pero también es cierto que
tales registros tampoco importan un particular derecho de la
misma a coartar a los ciudadanos de este pais la posibilidad de
hacer uso de los simbolos graficos y/o verbales que identifican
no sélo al futbol, sino a la nacidn. Asi, considera que la palabra
Chile puede ser utilizada por cualquier ciudadano, derecho que
también asiste respecto de los colores de la bandera nacional.
Por otra parte, sefala que mirando el objetivo final de su
proyecto, el futbol es una materia importante en cuanto a
contenidos, pero no es la Unica finalidad. En el breve tiempo en
que su pagina se encuentra en la red, ha sabido atraer la
confianza y entusiasmo de organizaciones de las mas diversas
disciplinas.

En relacion con el registro de la marca “LA ROJA”, sefalan que
existen diferencias sustanciales, asi entonces las palabras LA, DE
y CHILE, hacen insoslayable la diferencia. Luego, no se puede
aceptar todos los supuestos que hace mencidn la contraparte en
relacién a interpretaciones y sindnimos, asi se podria entender
gue la expresion “roja de todos” estd relacionada con todos los
que les gusta el fatbol y no necesariamente con todos los
chilenos, por ejemplo, y no se aprecia en el diccionario como
sinénimo de roja de chile.

Que no se configuran ademas los supuestos requeridos por el
art. 22 del Reglamento de Nic Chile, para considerar una
inscripcidn como abusiva, segln lo que expone latamente.
Asimismo, sefala que el afan de la contraparte de apropiarse de
una expresion de uso genérico, induce a error, tal es asi que en
la argumentacion de la contraparte se alude a un nombre de
dominio que no es materia del debate. (D. EL ASIGNATARIO DEL
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NOMBRE DE DOMINIO NO POSEE DERECHO O INTERES
LEGITIMO SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
LAROJASUDAFRICA.CL.). La supuesta mala fe que se pretende
atribuir no existe por lo ya mencionado. Queda claro entonces
que la inscripcién del dominio se realizd en funcién de un
proyecto amplio y serio que pretende respaldar a todo el deporte
nacional y no con el objetivo malicioso de negociar su venta.

g. El segundo solicitante sefala que la contraria no ha demostrado
tener vinculacién comercial con alguna sociedad que posea tal
nombre, o sea titular de registros marcarios. Esto no es
condicién sine qua non para el desarrollo del proyecto. No es la
pagina web de una organizacion o empresa de productos o
servicios, la pagina misma es el proyecto que pretende ser
tribuna para todas las disciplinas deportivas, profesionales o
amateur que se desarrollan en Chile, incluyendo y con especial
consideracion, a aquellas que no obtienen ni generan recursos
econdmicos. Por ultimo, sefala poseer otros nombres de dominio
inscritos con el mismo objetivo que éste, no siendo objeto de
negociaciones ni transacciones comerciales de ninguna especie;
sin embargo, a modo ilustrativo sefiala que el nombre de
dominio laroja.cl no pertenece a la ANFP, preguntandose por qué
entonces el nombre de dominio en disputa, rojadechile.cl

tendria que pertenecerles.

3. Que a fojas 144, el segundo solicitante realiza las siguientes
consideraciones a lo expuesto por la contraria, reproduciendo sus
consideraciones anteriores y agregando, en sintesis:

a. Que el primer solicitante senala que su parte ha presentado su
escrito de mejor derecho de forma extemporanea, lo cual no es
efectivo, ya que el plazo fijado vencié el dia 2 de septiembre,
fecha en la cual se presentd dicho escrito, segin consta en el
certificado estampado por el Tribunal. Copia de dicho escrito con
el estampado, se adjunta a esta presentacion.

b. Concuerda con la contraparte en que la expresion “LA ROJA” es
utilizada también para distinguir a la Seleccion de Futbol de
Espafa. Sin embargo, dicha marca en Chile goza de gran fama y
notoriedad en cuanto Seleccion Nacional de Futbol,
trascendiendo nuestras fronteras y sirviendo de igual modo para

referirse a nuestra seleccidon nacional, como al conjunto espanol.
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Asi, no considera cuestionable la capacidad diferenciadora de “LA
ROJA” en el mercado nacional e internacional.

c. En ningln momento se ha cuestionado la seriedad ni la
legitimidad del trabajo efectuado por la contraria, sino que
simplemente se opone a que dicha actividad se realice por medio
del nombre de dominio solicitado, puesto que ello ocasionaria
confusién en los destinatarios de los servicios ofrecidos por

medio de dicho nombre.

4°, Que a fojas 152, y con fecha 12 de Octubre de 2010, este Tribunal
resuelve innecesaria la recepcién de la causa a prueba, atendido al
mérito de autos, y en especial a la abundante prueba aportada por las

partes al proceso, como a las observaciones efectuadas.

5°, Que, y atendido al mérito de los antecedentes, con fecha 26 de

Octubre de 2010, este Tribunal cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados
y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra
en determinar cudl de las dos partes en conflicto posee el mejor
derecho, en cuanto a la asignacién del nombre de dominio en disputa,

rojadechile.cl

SEGUNDO: Que don PATRICIO ANTONIO CAMMAS RODRIGUEZ,
es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es
amparado por el principio existente en la materia, conocido como “first
come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual nos sefala
que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la
contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitd
su inscripcion. Este principio debe considerarse como principio de
ultima ratio, debido a que su utilizacion es procedente sélo cuando no
existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la

asignacién del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos
aparece ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL,
quien para acreditar sus dichos senala ser la encargada de la
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organizaciéon del Campeonato Nacional de Futbol Profesional, y de la
participacion de la Seleccién Chilena de Futbol ante los campeonatos vy
partidos organizados por FIFA. Posee registrada en diversos
clasificadores la expresion “LA ROJA”, la cual se asocia a la Seleccién
Chilena de Futbol. Asimismo, posee registros marcarios sobre la
denominacién “LA ROJA DE TODOS”, la cual posee el mismo
significado que rojadechile.cl, el nombre de dominio en disputa. Asi
entonces, se produce un claro riesgo de error y confusion ante el
publico consumidor, toda vez que la pagina web de la contraparte
alojada bajo el dominio sub lite, trata precisamente de actividades
relacionadas con futbol, y de la Seleccién Chilena del ramo. Por otra
parte, la contraria no posee ninguna vinculacion comercial con la
expresion “LA ROJA”, por lo cual carece de interés legitimo para obrar

en autos.

CUARTO: Que este Tribunal estima que el segundo solicitante posee
validamente derechos adquiridos en torno a la denominacion “LA
ROJA”, denominacion que en el lenguaje comudn en nuestro pais, se
utilize para denominar a la Seleccién de Futbol Profesional de nuestro
pais. Sus derechos entonces, provienen de la proteccién que como
marca comercial ha invocado el segundo solicitante, la que ampara al
titular de la marca para su utilizacion exclusiva en los rubros para los
cuales fue concedida. Sin embargo, se hace presente que dicha
proteccion tan sélo alcanza al ambito marcario dentro de la o las clases
para las cuales fue inscrita, motivo por el cual es un antecedente
relevante, mas no decidor a priori, para la asignacion del nombre de

dominio a su titular.

QUINTO: Que, el primer solicitante sefiala a su vez encontrarse
desarrollando un proyecto en virtud del cual pretende promover el
deporte, enfocandose no sélo en la seleccidén chilena de futbol, sino que
ademas en selecciones chilenas de diversos deportes, las cuales
también son consideradas como “LA ROJA”. Asimismo, sefiala que
dicha denominaciéon no es exclusiva de la Seleccion Chilena de Futbol
Profesional, sino que también distingue a seleccionados de otros
paises, como por ejemplo, Espafa, por lo que mal puede alguna
entidad hacer uso de un vocablo genérico como “LA ROJA”, de manera
exclusiva, sin perjuicio de reconocer los derechos que la contraparte

posee en razon de sus marcas comerciales. Por ultimo, sefiala que no
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es condicion sine qua non tener una vinculacion comercial con el signo
pedido, como sefala la contraria, ya que éste es un proyecto que
alcanza de modo especial, a aquellas entidades deportivas que
precisamente no generan recursos econdémicos, contrario a lo que

sucede con el futbol.

SEXTO: Que, este Tribunal reconoce como validos los argumentos del
segundo solicitante, en el sentido que aparece protegido desde el
ambito marcario, en virtud de las marcas comerciales invocadas.
Dichas marcas, como se ha sostenido por jurisprudencia y doctrina,
confieren a su titular un derecho de utilizacién exclusivo dentro del
ambito o clase para la cual fueron inscritas, configurando entonces el
denominado principio de especialidad marcaria. Es asi entonces como,
en este caso, es el segundo solicitante quien aparece con una
proteccidon con respecto a la denominacion “ROJA” y “LA ROJA”, la cual
encuentra sus limites en el clasificador de Niza, antes aludido.
Entonces, si bien es un elemento a considerar para la resolucion del

presente conflicto, no puede ser el Unico tenido en vista.

SEPTIMO: Que se reconocen ademas los argumentos sefialados por el
primer solicitante, en torno al objetivo del proyecto mencionado. Sin
embargo este Tribunal, haciendo uso de sus facultades de oficio, ha
procedido a realizar un examen de la pagina web alojada bajo el
nombre de dominio solicitado, asi como de sus contenidos. En virtud de
aquello, ha constatado fehacientemente que dicho portal ofrece
contenidos de manera abundante respecto a la Seleccion Chilena de
Futbol Profesional, mas no de otras disciplinas, limitandose a alojar
links a paginas web externas que si corresponden a federaciones u
organismos vinculados a otros deportes distintos al Futbol, como
asimismo a reproducir notas de terceros vinculadas a otros deportes,
con lo cual no se advierte una real preocupacidon por dar un espacio
real a organizaciones deportivas de amplia gama. Por otra parte, se
constatd que dicho portal aloja publicidad que no dice relacidon alguna
con deporte, como asimismo ofrece espacios con la denominacién
“disponible”, con lo cual no se advierte sino otro motivo que el realizar
una utilizacion comercial de la pagina web, y por consiguiente del
nombre de dominio en disputa, desvirtuando entonces los argumentos

expresados por el primer solicitante.
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OCTAVO: Que, asi lo sefialado, este Tribunal considera que al primer
solicitante no le asisten mas derechos que los otorgados en virtud de
ser el primer solicitante del dominio en disputa, debido a que si bien las
intenciones del solicitante son tenidas en consideracidon por este
tribunal, es de suyo concluir que chocan en la realidad con las
circunstancias alegadas por el segundo solicitante, circunstancias todas
que configuran en él un mejor derecho en relacion al nombre de
dominio en disputa. Por otra parte, si bien son ciertas las alegaciones
del primer solicitante con respecto a la atribucidon de la palabra "ROJA”,
asi como las demas alegaciones senaladas, es forzoso concluir que si
bien dicha palabra no puede ser patrimonio exclusivo de ningun titular,
si puede ser objeto de proteccidon desde el derecho de marcas, como se
ha concluido, por ende su utilizacién en el mismo ambito por ambos
solicitantes, no hace mas que ratificar lo ya expresado a favor del

demandante.

NOVENO: Que entonces, el principio “first come, first served” invocado
por el primer solicitante como argumento a favor de un mejor derecho,
debera ceder ante el peso de los argumentos y probanzas demostrados
por la parte contraria, toda vez que, sin perder de vista lo expuesto por
el demandado, es el demandante quien ha logrado demostrar
fehacientemente ante este tribunal poseer antecedentes que obran a
favor de un mejor derecho en torno al nhombre de dominio en disputa,
en contra de las pretensiones invocadas por el demandado. Dicho
razonamiento ha sido adquirido por este Tribunal no sélo a la luz de los
antecedentes invocados por las partes, sino también de aquéllos que
fluyen del espiritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de

conflictos relativos a nombres de dominio.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar
su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el
sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que
justamente sobre la base de estos principios es que este juez arbitro ha
valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por ambos
solicitantes para respaldar sus pretensiones, creandose la conviccién
mas absoluta de que es al demandante a quien le corresponde un
mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe

asignarsele el nombre de dominio rojadechile.cl, conviccidon que no se
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basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de
todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente

juicio por ambos solicitantes.

UNDECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la
asignacién del nombre de dominio rojadechile.cl al segundo
solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este tribunal
sin embargo, hace expresa consideracién en el sentido de que se
mantienen a salvo en relacion al particular, las demas facultades que al

primer solicitante, asi como a terceros en derecho correspondan.

DUODECIMO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los
articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, y en el art.
8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje de Ia
Reglamentacidon para el Funcionamiento del sistema de Nombres de
Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o

legitimacién, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el
nombre de dominio rojadechile.cl al segundo solicitante, esto es,
ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL

2.- Que no se condena en costas al primer solicitante, por estimar este

Tribunal que éste ha tenido motivo plausible para litigar.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada vy
ademas por correo electrénico, con firma digital, y por esta ultima via,
a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizd don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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