Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio ccicsa.cl
Oficio OF11740

VISTOS:

1.

Que con fecha 31 de agosto de 2009, don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA
solicita la inscripcion del nombre de dominio ccicsa.cl. Posteriormente, con fecha
16 de septiembre de 2009, COMPANIAS CIC S.A., representada en calidad de
contacto administrativo por don GUILLERMO CAREY CLARO, solicita igualmente la
inscripcion del mismo dominio ccicsa.cl, quedando asi trabado el conflicto materia
de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF11740, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 16 de diciembre de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a
una audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 28 de
diciembre de 2009 a las 11:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes,
Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y
por carta certificada;

Que con fecha 28 de diciembre de 2009, se efectua el comparendo fijado para ese
dia, al que asiste Unicamente dofia CATALINA ALDUNATE HEINECKE, quien
exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, COMPANIAS CIC S.A. v,
asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales
por el arbitro. En esta audiencia, se fijan las normas de procedimiento;

Que con fecha 5 de enero de 2010, el Segundo Solicitante COMPANIAS CIC S.A.,
consignd el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes; lo que se notifica
con resolucién de fecha 15 de enero de 2010;

Que con fecha 11 de enero de 2010, don GUILLERMO CAREY CLARO, en
representacion del Segundo Solicitante, COMPANIAS CIC S.A., presenta su
demanda de mejor derecho, argumentando que ésta es una empresa lider en la
industria de muebles en nuestro pais, con especial énfasis en aquel sector destinado a
los muebles de dormitorio, tales como camas y todo tipo de escritorios, libreros,
veladores y colchones. Sus productos son comercializados en la actualidad en todo
Chile, principalmente a través de grandes tiendas comerciales y de hipermercados, asi
como en grandes ferreterias.

COMPANIAS CIC S.A. data del afio 1912, época en la cual don OSCAR SMITS
LONGTON fusioné 5 fabricas de catres de bronce para constituir la firma CIC.
Posteriormente y, en virtud de los requerimientos del mercado, asi como de los altos
precios de los metales, sustituyé su principal materia prima por madera, iniciando un
nuevo proceso que hoy en dia les ha permitido convertirse en uno de los principales
actores de la industria de los muebles. Con el fin de adaptarse a los cambios en los



patrones de consumo, el Segundo Solicitante ha desarrollado nuevas tecnologias
gue lo han situado como uno de los pioneros en desarrollar el concepto de salud en
relacion al descanso con la fabricacién de novedosas muebles destinados al
dormitorio.

COMPANIAS CIC S.A. es una reconocida firma de la industria de los muebles y
colchones, desde hace casi 100 afos. Su sitial de privilegio en el mercado de los
muebles, asi como la distribucién de sus productos a nivel nacional, han permitido
que hoy en dia sus marcas sean famosas y reconocidas en el medio nacional y que,
por lo tanto, estos productos sean asociados a COMPANIAS CIC S.A. por parte del
publico consumidor. Debido a la amplia gama de sus productos comercializados y, a
fin de proteger su prestigio e imagen, ha inscrito con anterioridad a la solicitud del
dominio, los registros de dominio cicsa.cl, cic.cl y cichile.cl. De esta manera,
COMPANIAS CIC S.A., ha permitido que el publico ciber navegante pueda acceder
con la simple asociacién del nombre del producto y su marca a la informacién
relativa a ella y a los productos ofrecidos por ella, especialmente, a partir de la
existencia de un catalogo virtual en la pagina sefalada. Ademas, a fin de proteger
el prestigio ya adquirido, ha inscrito una serie de marcas que estan compuestas
exclusivamente o incluyen el vocablo “CIC”.

El Segundo Solicitante considera que el dominio ccicsa.cl solicitado por don
JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA, es determinadamente similar y se
encuentra integramente contenido al ya registrado por COMPANIAS CIC S.A.. Cabe
sefalar, ademds, que la sola adiciéon de la letra “C” no logra dotar al dominio
solicitado de la distintividad necesaria para que los usuarios de Internet puedan
reconocer que se trata de servicios ofrecidos por una compania distinta. Por
consiguiente, el nombre de dominio pedido no es susceptible de ser distinguido del
dominio ya registrado por COMPANIAS CIC S.A., siendo posible que se produzcan
una serie de errores de asociacion entre ambos en el caso improbable que este
nombre de dominio sea concedido al Primer Solicitante.

Adicionalmente de los nombres de dominio ya citados, COMPANIAS CIC S.A.
posee una serie de registros de la marca “CIC”, a saber:

o “CIC” Registro N° 804.699 para distinguir servicios de las clases 35, 36
y 37;

o “CIC” Registro N° 799.777 para distinguir productos y servicios de las
clases 1 ala 34;

o “CIC” Registro N° 799.776 para distinguir productos y servicios de las
clases 1 a la 34, con excepcién de la 3y 9;

o “CIC” Registro N° 799.775 para distinguir productos y servicios de las
clases 1 a la 34, con excepciéndela 3,9 y 10;



“CIC” Registro N° 799.774 para distinguir productos y servicios de las
clases 1 a la 34, con excepcion de la 3,9y 10;

“CIC” Registro N° 795.173 para distinguir productos de las clases 16,
17,18, 19y 20;

“CIC” Registro N° 777.746 para distinguir servicios de las clases 38, 39
y 40;

“CIC” Registro N° 775.489 para distinguir servicios de la clase 40;
“CIC” Registro N°775.509 para distinguir servicios de la clase 37;
“CIC” Registro N° 775.507 para distinguir servicios de la clase 38;
“CIC” Registro N°775.510 para distinguir servicios de la clase 39;
“CIC” Registro N° 775.515 para distinguir servicios de la clase 36;

“CIC” Registro N° 785.182 para distinguir servicios de las clases 35y
45;

“CIC” Registro N° 780.516 para distinguir productos de las clases 21,
22, 23, 24 y 25;

“CIC” Registro N° 780.515 para distinguir productos de las clases 26,
27, 28,29y 30;

“CIC” Registro N° 776.926 para distinguir servicios de las clases 35, 39,
43, 44 y 45;

“CIC” Registro N° 777.753 para distinguir productos de las clases 6, 7,
11,12, 16,17, 18, 19, 20, 22 y 24;

“CIC” Registro N° 574.763 para distinguir productos de las clases 16,
18,19y 20;

“CIC” Registro N° 491.208 para distinguir productos y servicios de las
clases 1 a la 34, con excepcion de la 3, 5, 26 y 32;

“CIC” Registro N°531.592 para distinguir servicios de la clase 41;

“CIC” Registro N° 594.898 para distinguir productos de las clases 31,
32,33y 34;



El Segundo Solicitante hace presente que las primeras 19 marcas corresponden a
renovaciones de las marcas “CIC”, expresién que fue originalmente solicitada y
registrada en el afio 1986. Lo anterior, permite decir que el término sefalado ya se
encuentra protegido legalmente y es asociado a COMPANIAS CIC S.A, en forma
exclusiva y excluyente, desde hace mas de 20 afnos, esto sin contar los 100 afos de
existencia de la compania, tiempo en el que los productos fabricados y
comercializados han sido identificados y reconocidos por parte del publico
consumidor que habitualmente consume los productos de la industria en cuestién.
Para acreditar este punto, el Segundo Solicitante acompafia copias simples de
material publicitario y reportajes periodisticos en torno a COMPANIAS CIC S.A,
siendo el de méas antigua data un afiche publicitario del afo 1978.

El Segundo Solicitante destaca que las marcas de propiedad de COMPANIAS CIC
S.A no se agotan en las ya sefaladas, sino que también son propietarios de otras
marcas comerciales que incluyen la expresion “CIC”, en adicién a otros términos, a
saber:

o “CICFORMATICA”, Registro N° 305509 para distinguir productos de la
clase 20;

o “CIC ALLTERRAIN", Registro N° 302433 para distinguir productos de la
clase 12;

o “CPI-CIC”, Registro N° 296929 para distinguir productos de las clases
17, 20, 22 y 24;

o “CIC MOON?", Registro N° 293594 para distinguir productos de la clase
20;

J “CIC ALLTERRAIN", Registro N° 302433 para distinguir productos de la
clase 12;

o “DIET CIC”, Registro N°290982 para distinguir productos de la clase 12;

J “CIC, FABRICA DE SUENOS”, Registro N° 287382 para distinguir
productos de las clases 20 y24;

J “CIC, BOUTIQUE DE SUENOS”, Registro N° 287381 para distinguir
productos de las clases 20 y 24;

J “DUERMA A LO GRANDE, EN CIC”, Registro N° 287380 para distinguir
productos de las clases 6 y 20;

‘MUEBLES CROMADOS CIC LA MARCA LIDER”, Registro N° 280030



para distinguir productos de las clases 6 y 20;

“RODADOS CIC LA MARCA LIDER”, Registro N° 280027 para
distinguir productos de la clase 12;

“CIC S.A.”, Registro N° 277746 para distinguir productos de la clase 12;

“CIC HOGAR”, Registro N° 804701 para distinguir productos de la clase
24;

“CIC-HOGAR”, Registro N° 809610 para distinguir productos de las
clases 8, 11, 18, 20, 21, 24 y 27;

“CIC HOME ENTERTAINMENT”, Registro N° 784686 para distinguir
productos de la clase 20;

“CIC ANTISNORE”, Registro N° 784684 para distinguir productos de la
clase 20;

“CIC SLEEPING SYSTEM”, Registro N° 784682 para distinguir
productos de la clase 24;

“CIC RELAX”, Registro N° 785191 para distinguir productos de la clase
24;

“CIC FLEX”, Registro N° 784611 para distinguir productos de la clase
24;

“CIC CAMA EUROPEA”, Registro N° 784609 para distinguir productos
de la clase 24;

“CIC FLEX”, Registro N° 776925 para distinguir productos de la clase
24

“COLORS DE CIC”, Registro N° 714313 para distinguir productos de la
clase 20;

“COLORS DE CIC”, Registro N° 714312 para distinguir productos de la
clase 24;

“CIC VIVAMOS JUNTOS", Registro N° 714310 para distinguir productos
de la clase 24;

“CIC VIVAMOS JUNTOS”, Registro N° 714309 para distinguir productos
de la clase 16;



“CIC VIVAMOS JUNTOS”, Registro N° 714308 para distinguir productos
de la clase 20;

“CIC VIVAMOS JUNTOS", Registro N° 714307 para distinguir productos
y servicios de las clases 1 a la 34, con excepcidonde la3y 9;

“CIC S.A.”, Registro N° 677899 para distinguir productos de la clase 20;

“CIC REVOLUTION”, Registro N° 681966 para distinguir productos de la
clase 20;

“CIC REVOLUTION”, Registro N° 681965 para distinguir productos de la
clase 20;

“‘EXCELLENCE ERGOLASTIC DE CIC”, Registro N° 661306 para
distinguir productos de la clase 20;

“FULL RESSORT DE CIC”, Registro N° 591807 para distinguir
productos de la clase 20;

“BODYCIC”, Registro N° 545447 para distinguir productos de la clase
24;

“CIC-ART", Registro N°515211 para distinguir productos de la clase 20;
“CIC-ART", Registro N°515210 para distinguir productos de la clase 20;

“CIC RELAX”, Registro N° 520567 para distinguir productos de la clase
20;

“CIC HOME OFFICE”, Registro N° 507713 para distinguir productos de
la clase 20;

“CIC SLEEPING SYSTEM”, Registro N° 517035 para distinguir
productos de la clase 20;

“CIC ESPIRA CONTINUA BASIC”, Registro N° 434836 para distinguir
productos de la clase 20;

“CIC ESPIRA CONTINUA BASIC”, Registro N° 434835 para distinguir
productos de la clase 24;

“QUIERE DORMIR MEJOR, CIC SENOR’”, Registro N° 334692 para
distinguir productos de la clase;



J “CIC-ART", Registro N° 331075 ara distinguir productos de la clase 20.

Por la gran cantidad de marcas registradas con el término “CIC”, el cual se
encuentra contenido en el nombre de dominio solicitado por el Primer Solicitante,
COMPANIAS CIC S.A. considera que dicho término es objeto de una asociacién
exclusiva a los productos fabricados y comercializados por el Segundo Solicitante.
Por otra parte, COMPANIAS CIC S.A. hace presente que la mas antigua de estas
marcas registradas corresponde a la marca “CIC S.A.”, registrada con fecha 15 de
septiembre de 1983, es decir, hace aproximadamente 25 afos. En consecuencia,
queda demostrada la fama y notoriedad del Segundo Solicitante, asi como su
inconfundible asociacion a la marca sefalada, al ser titular de una marca que existe
desde hace 25 anos en el mercado y en los registros del Departamento de
Propiedad Industrial. Lo anterior, no hace mas que poner en evidencia que la
asignacioén del registro de un dominio como el que se disputa en autos y que es
idéntico al de COMPANIAS CIC S.A., a un tercero distinto a él, produciria confusién
en el publico consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresién
“CIC”, incluida tanto en sus registros marcarios como dominios, beneficiando con la
fama e imagen reconocida de productos de primera calidad de COMPANIAS CIC
S.A., a una persona ajena a ella.

El Segundo Solicitante sefala que es un hecho que el publico consumidor y los
mismos ciber navegantes de Internet entenderan que el nombre de dominio que se
disputa en autos esta relacionado con COMPANIAS CIC S.A., duefia de los sitios
Web citados y de las marcas individualizadas precedentemente hecho que importa
una incuestionable infraccion a las normas que rigen la asignacion de los nombre de
dominio .CL y que configuran el mejor derecho de que goza ésta. En este sentido,
agrega, el nombre de dominio consiste en una “direccion electrénica” o bien una
“denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e
identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un
elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de
comunicacion ofrece, tales como: paginas Web, correo electronico (E-Malil),
conversaciones instantaneas, etc.

El Segundo Solicitante afade que como una forma de poder solucionar conflictos
relativos a la asignacion de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de
NIC Chile como en la jurisprudencia de los Jueces Arbitros, diversos criterios que
deben ser conjugados y analizados de manera de dar solucién a dichos conflictos.
Entre los criterios mencionados esta el principio del “First Come, First Served’, la
Teoria del Mejor Derecho, el Legitimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben
conjugar entre si al momento de resolver.

El Segundo Solicitante indica que este principio de “First Come, First Served’
sefiala que en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al



momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el Primer
Solicitante tendria un derecho preferente para la asignacion definitiva de ese
dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta
los otros criterios mencionados para la asignacién de un dominio en disputa. Es asi
como tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan la tesis planteada.
Ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por don Rodrigo Moretti Oyarzin al sefalar
que “En sintesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que
el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aun; mejor
derecho que en nuestro analisis esta determinado por el respaldo en marcas
comerciales’.

El Segundo Solicitante agrega lo dispuesto en el parrafo 14 de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL: “Sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros’.
Dentro de estos derechos validamente adquiridos, a juicio del Segundo Solicitante,
deben considerarse los derechos adquiridos por COMPANIAS CIC S.A.en virtud de
los nombres de dominio y las marcas ya registradas mencionados anteriormente y
por consiguiente, dado que en el presente caso, se esta ante una cuasi-identidad,
éste debe ser solucionado, sin poder recurrir al principio “First Come, First Served’,
puesto que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para
COMPANIAS CIC S.A.

Respeto a la Teoria del Mejor Derecho, el Segundo Solicitante considera que en el
caso de autos, el Primer Solicitante ha solicitado un nombre de dominio sobre el
cual COMPANIAS CIC S.A. tiene derechos preferentes y validamente adquiridos,
por contar con el nombre de dominio cicsa.cl el cual es determinadamente similar al
solicitado y con una serie de registros marcarios sobre la denominacion “CIC”.

El Segundo Solicitante indica que la finalidad del registro de un nombre de dominio
es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta
natural o juridica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de éste
mediante el cual sera reconocido por los usuarios de Internet, y a través del cual
publicitara o distinguira sus productos o servicios Los derechos otorgados por el
hecho de ser el titular de un privilegio industrial, forman parte del patrimonio de la
persona natural o juridica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi-
identidad entre el dominio en cuestién y el dominio registrado por COMPANIAS CIC
S.A., el Primer Solicitante no puede pretender la titularidad de un dominio que se
asemeje de tal forma al dominio y a las marcas sobre las que COMPANIAS CIC
S.A. ya tiene derechos previamente adquiridos. Las evidentes similitudes entre
ambas denominaciones, produciran todo tipo de enganos y errores respecto a la
procedencia de los servicios y/ productos ofrecidos por el sitio Web.

El Segundo Solicitante esgrime que en lo que respecta a los registros marcarios, y
en razon de fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina extranjera como la



nacional, han considerado que la relacion entre las marcas comerciales y los
nombres de dominio es estrecha. Por ende, la resolucién de los conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser considerar, entre otros criterios, la
titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. La
jurisprudencia confirma lo anterior segun lo resuelto por el juez arbitro sefior
Gonzalo Sanchez Serrano, el cual sefiala en el noveno considerando de una de sus
sentencias: (...) Que, por otro lado, la referida disposicion de la Reglamentacion de
NIC Chile senala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos
validamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de
dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos validamente
adquiridos sobre la expresion que conforma el nombre de dominio en disputa,
entonces este Ultimo debera serle asignado. Asi es reconocido, ademas, por la
jurisprudencia uniforme sobre la materia.”

El Segundo Solicitante hace mencioén a otra sentencia, emitida por el arbitro don
Felipe Claro Swinburn que dispone: “En el presente caso, sélo una parte exhibe
marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el
derecho de uso exclusivo reconocido por la legislacion marcaria debe primar por
sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines
comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, segun
consta en la solicitud respectiva.

El Segundo Solicitante hace presente la denominada Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (/nternet
Corporation for Assigned Names and Numbers), que reconoce como un aspecto
fundamental para la resolucion de los conflictos sobre nombres de dominio, la
titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestion, senalando que “se
consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de
dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a
una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene
derechos”’.

El Segundo Solicitante anade que dichos criterios han sido recogidos por diversos
articulos de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL. En efecto, el articulo 22 de dicho reglamento sefiala como causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva o que haya
sido realizada de mala fe. Sefiala ademas que se entenderd por abusiva si se
cumplen ciertas condiciones, tales como: “a) Que el nombre de dominio sea idéntico
0 engariosamente 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.” En
base a lo anterior, cabe reiterar el hecho que COMPANIAS CIC S.A. cuentan con un
nombre de dominio determinadamente similar al solicitado.

El Segundo Solicitante reitera que existe una extensa jurisprudencia que afirma lo
sefalado anteriormente en cuanto a la importancia y estrecha relacion existente
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En fallos dictados para la



solucién de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, los Jueces Arbitros
tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de
existir previamente marcas comerciales ya registradas las cuales permitan a los
usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior,
constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por
cuanto se sefala que lo central en el analisis de estas situaciones, corresponde a la
relacion entre el dominio de Internet solicitado y el titular de los registros marcarios
invocados. Considerando que esta asociacion o_relacion irremediable se produce
por la fama y notoriedad en Chile de COMPANIAS CIC S.A. y por la identidad
presente entre las denominaciones ya senaladas.

El Segundo Solicitante considera que este criterio debe ser considerado por el
examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de
dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio
por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en
el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en
virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan registrados,
impidiendo de esta manera una inevitable confusion en el publico en general en
cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios. A su vez, segun
el Segundo Solicitante, la eventual concesion del nombre de dominio ccicsa.cl a los
demandados infringiria de manera inevitable los derechos adquiridos por
COMPANIAS CIC S.A., induciendo al publico a un engano y error en cuanto al
origen empresarial de los productos o servicios que el demandado pretende
comercializar.

El Segundo Solicitante hace presente su legitimo interés en el nombre de dominio,
lo que se puede advertir del hecho de que actualmente posee el registro del nombre
de dominio cicsa.cl, entre otros, ademas de haber renovado sucesivamente las
marcas sefaladas anteriormente en esta presentacion. De la misma forma, a juicio
de COMPANIAS CIC S.A., se acredita su legitimo interés sobre el nombre de
dominio en disputa, el uso actual que realiza de la expresién “CIC”, lo que se
evidencia a partir de la existencia de las marcas sefialadas, del funcionamiento
actual del sitio de Internet cic.cl, del desarrollo actual de proyectos destinados al
mejoramiento de sus productos_y fundamentalmente, a partir de la serie de
productos fabricados por COMPANIAS CIC S.A. que hoy en dia se comercializan en
las grandes tiendas comerciales e hipermercados en nuestro pais.

Finalmente, y en referencia al principio de la buena fe, el Segundo Solicitante senala
que éste se puede advertir e inferir de todo lo sefalado anteriormente. Por el
contrario, en el caso del Primer Solicitante, este principio se ve infringido al solicitar
un nombre de dominio determinadamente similar al ya registrado por COMPANIAS
CIC S.A., el cual contiene ademas la denominacion central de una serie de registros
de su titularidad que datan, en su versibn mas antigua, desde mediados de la
década de los ochenta.
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El Segundo Solicitante agrega que sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, hace
patente que con fecha 28 de diciembre de 2009 se llevd a cabo la audiencia de
mediacion para intentar resolver el conflicto sobre el dominio ccicsa.cl. En dicha
audiencia, sélo asistié esta parte, que confirma la falta de interés del Primer
Solicitante en relacion al dominio ccicsa.cl, en contraposicion a COMPANIAS CIC
S.A., que ha acudido a todas las instancias procesales anteriores en pos de buscar
una solucién al conflicto de autos, ya sea acudiendo a la audiencia ante NIC Chile y
al comparendo de arbitraje citado, presentando en tiempo y forma los escritos
correspondientes y haciéndose parte en la audiencia de mediacién, a la que el
Primer Solicitante se declaré en rebeldia. Dicho acto, y en conformidad con el
articulo N°10 del Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de
2004, podria entenderse como un desinterés por parte del Primer Solicitante, el cual
sefala que ‘“La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un
procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los plazos
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podran
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte
contraria”. Del precepto citado, el Segundo Solicitante concluye que el hecho de que
el Primer Solicitante no haya asistido a la audiencia referida, es motivo suficiente
para aceptar lo solicitado por él, es decir, asignar el dominio ccicsa.cl a
COMPANIAS CIC S.A.

El Segundo Solicitante siente respaldada su tesis en la jurisprudencia nacional y, a
modo de ejemplo, cita a continuacion algunos fallos que la respaldan:“Que aun siendo
dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por
interpretacion analoga, lo dispuesto por el recientemente aprobado Reglamento de la
Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen
normas de politica de interés general relativas a la aplicacion y a las funciones del
dominio de primer nivel .EU, asi como los principios en materia de registro.
Reglamento que en su articulo 22 N ° 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de
cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solucion de
controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las
audiencias del grupo de expertos podran considerarse motivos suficientes para
aceptar las reclamaciones de la parte contraria.”

El Segundo Solicitante concluye que en razén de todas las consideraciones
mencionadas, en especial: la buena fe; el interés legitimo; las marcas y la presencia
comercial; perfilan a COMPANIAS CIC S.A. como titular de un mejor derecho para
optar al dominio en cuestién; y de las facultades que la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ha otorgado a los arbitros
designados para solucionar conflictos de asignacion de nombres de dominio, en
especial lo contenido en el articulo 1 de dicho Reglamento;

Que con fecha 15 de enero de 2010, se da traslado al Primer Solicitante de la
demanda arbitral de fecha 11 de enero de 2010 presentada por don GUILLERMO
CAREY CLARO en representacién del Segundo Solicitante, COMPANIAS CIC S.A;;

Que con fecha 22 enero de 2010, don JUAN ALBERTO DIAZ WIECHERS, en
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representacion del Primer Solicitante, don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA,
solicita se rechace la solicitud competitiva del Segundo Solicitante, debido a que por
error y desconocimiento del procedimiento de inscripcion, éste actué a nombre
propio. Don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA es empleado de la empresa
CICSA INGENIERIA' Y CONSTRUCCION CHILE LTDA., que es una filial de la
empresa mexicana CICSA, la cual es a su vez una filial del grupo CARSO, esto es
del grupo de empresas de don Carlos Slim. Por tanto, senala que CICSA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. se hara participe de este proceso
como tercero coadyuvante.

El Primer Solicitante afade que tan pronto como esté concluido el tramite de
transferencia de asignacion del nombre de dominio materia de autos, éste sera
transferido inmediatamente a CICSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE
LTDA.

Don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA indica que al abrir el sitio Web
ccicsa.cl, se puede constatar que lo aseverado es efectivo, existiendo claramente
una relacién entre CICSA en Chile y México. Ademas, el nombre de dominio en
cuestion _no constituye un acto piratico tendiente a apropiarse de una marca de
COMPANIAS CIC S.A., por un particular chileno sin derecho. La solicitud
competitiva del Segundo Solicitante ha partido de la base errénea, de que el Primer
Solicitante habria actuado de mala fe. Como se ve, no es asi. El Primer Solicitante
ha actuado a cuenta de su empleador, una empresa afincada en Chile, de capital
mexicano, filial de una empresa mexicana de igual nombre.

El Primer Solicitante hace presente que el sitio Web de la empresa madre mexicana,
en Meéxico, esta conformado por el mismo elemento CCICSA al ser éste
ccicsa.com.mx. Entonces, el nombre de dominio solicitado en autos es
exactamente idéntico al nombre de dominio de la empresa mexicana, pero para
Chile, ccicsa.cl. En este sentido, existe un claro derecho por el cual se esta
solicitando el nombre de dominio chileno de autos, como simple forma de tener para
nuestro pais una versioén del nombre de dominio mexicano.

Don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA considera que COMPANIAS CIC S.A.,
al sefalar que por su inasistencia a la primera audiencia habria perdido su derecho
a su nombre de dominio, argumenta que este hecho sélo le impide participar en la
redaccion de los términos del procedimiento y no lo hace perder su derecho,
ademas de que es sabido que en un juicio arbitral por nombre de dominio el derecho
primario asiste siempre al Primer Solicitante. Distinto es el caso del Segundo
Solicitante, que al no asistir a la primera audiencia o no pagar los honorarios
arbitrales, se considera automaticamente desistido de su solicitud. Por tanto, este
argumento del Segundo Solicitante parte de una premisa erronea, lo que extrana
siendo el abogado patrocinante del Segundo Solicitante también arbitro de Internet.

Don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA hace presente que concurrié a la
Audiencia de Conciliacion en NIC Chile, y que también lo hizo el abogado
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representante de CIC, donde claramente explico a los Segundos Solicitantes a
nombre de quién actuaba. Esto parece haberlo olvidado COMPANIAS CIC S.A.

El Primer Solicitante transcribe del sitio Web ccicsa.cl lo siguiente:

“CICSA es una empresa mexicana que opera en el ramo de la construccion e
ingenieria. Forma parte de la division de infraestructura y construccion del Grupo
CARSO, uno de los consorcios industriales, comerciales y de servicios mas grandes
de América Latina. CICSA es parte de un grupo de empresas con alto
reconocimiento en los mercados, que comparten una estrategia de crecimiento con
rentabilidad, mediante la eficiente interaccion que existe entre sus diversas
subsidiarias. CICSA Ingenieria y Construccion Chile Ltda. inicia sus actividades en
septiembre del 2007 atendiendo inicialmente el area de las telecomunicaciones y
cuenta con un experimentado equipo de profesionales especializados en las
diferentes ramas de la ingenieria, altamente capacitados para atender los proyectos
de telecomunicaciones.

“Este sector esta fundamentalmente enfocado al desarrollo de proyectos llave en
mano que integran el diseno, la manufactura y la instalacion de redes de
telecomunicaciones.

“CICSA Ingenieria y Construccion Chile Ltda., a la par con sus inicios se adjudica un
contrato con TELMEX Chile S.A. para la construccion de 500.000 Home Pass en
redes HFC (Redes Hibridas de Cable Coaxial y Fibra Optica). Actualmente continua
colaborando con TELMEX en sus areas de construccion y mantenimiento.”

Dentro de sus servicios se menciona:

“Construccion H.F.C. (Hybrid Fibre Coaxial): Construccion de redes hibridas que en
su desarrollo se implementa el uso de la fibra dptica y el cable coaxial, estas estan
destinadas al transporte de servicios de CATV, Telefonia e Internet.

“Tendido de Cable Coaxial y F.O.: Instalacion de cables coaxiales o de fibra dptica
de distintos calibres, a través de vias aéreas o subterraneas.

“Certificacion F.O.: Certificacion a través de equipos (OTDR) la apropiada
instalacion y estado de la fibra dptica, generando informes de atenuaciones e
incidencias.

“Equipado y activacion de redes H.F.C.: Instalacion de equipos de transmision,
amplificacion y distribucion, realizando pruebas operativas certificando hermeticidad
de la red, ecualizacion de equipos de amplificacion en base a parametros
preestablecidos por el cliente.

“Expedientes de obras: Documentacion completa de la obra ejecutada, tales como:
Explosion de materiales, permisos, planos de disefio y de obra finalizada,
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certificaciones de trabajos como también del personal asociado al desarrollo de la
misma.

“Mantencion de redes H.F.C.: Mantenimiento preventivo y correctivo de la red, con
presencia continua en terreno (24/7), obteniendo un tiempo de respuesta optimo en
caso de eventualidades. Apoyado por un equipo administrativo en los analisis de
fallas, estadisticas y monitoreo de la red.

“Instalaciones domiciliarias (3Play): Instalacion de cableado y activacion de equipos
segun normas preestablecidas para la habilitacion de servicios a clientes finales
(CATV, Telefonia e Internet).

“Gestion de permisos: Tramitacion de diversos permisos tanto en empresas
eléctricas como en municipalidades, para diversos fines, como uso de apoyos en
postacion eléctrica, utilizacion bienes de uso publico u obras civiles. Apoyo y
asesorias constantes en el proceso constructivo a subcontratistas que colaboren en
las obras en lo que concierna a esta labor.

“Proyectos Realizados: CICSA ha ejecutado proyectos en diversos puntos de
nuestro pais, de los cuales se destacan las siguientes ciudades por su volumen en
la cobertura, la cual se mide en casas pasadas: HP’s, (considerando la equivalencia
de 1 HP es un potencial abonado).

. Zona Norte:
o La Serena: 39.676 HPs.
120,28 Km. De F.O. Instalada.

o Coquimbo: 45.434 HP's.
154,26 Km. De F.O. Instalada.

. Zona Centro:
o Santiago: 238.561 HP's.
659,89 Km. De F.O. Instalada.

o Rancagua: 43.136 HP's.
115,07 Km. De F.O. Instalada.

o Machali: 11.86 Km. De F.O. Instalada.

. Zona Sur:
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o Concepcion: 45.221 HP's.
110.93 Km. De F.O. Instalada.

o Talcahuano: 44.125 HP's.
150.54 Km. De F.O. Instalada.

o San Pedro de la Paz:6.717 HPs.
29.06 Km. De F.O. Instalada.

“Mantencion: La Serena, Coquimbo, Concepcion, Talcahuano y San Pedro de La
Paz:

“Actualmente se tiene presencia en estas zonas con cuadrillas especializadas en
redes H.F.C. para mantenimiento, con moviles y equipamiento necesario para llevar
a cabo las tareas que demande nuestro cliente en los mejores tiempos.

“Clientes: En la actualidad el principal cliente es TELMEX Chile, quienes cuentan
con plan de expansion de crecimiento exponencial. Consiguiendo en dos afios
construir  1.200.000 casas pasadas, de los cuales como empresa tuvimos
participacion en el 60%. Trabajo en el cual como empresa CICSA busca conseguir
la excelencia de sus clientes, aplicando los mas altos estandares de calidad.

“El Equipo: Con administracion mexicana, ésta se caracteriza por su alto
desempenio y eficiencia en las labores realizadas. Actualmente CICSA cuenta con 3
ejecutivos mexicanos (Gerencias) apoyados por ejecutivos nacionales (Jefaturas),
logrando una interaccion plena entre las operaciones y la administracion,
consiguiendo de esta forma ajustarse a las necesidades del cliente dentro del
mercado nacional.

“Infraestructura: CICSA Ingenieria y Construccion Chile Ltda. Esta ubicada en el
parque industrial Buenaventura comuna de Quilicura, Santiago, cuenta con 480 Mits®
de oficinas, 1.250 Mts® de bodega y 1.720 Mts® de patios y estacionamientos,
ademas mantiene una flota permanente de 40 vehiculos dispuestos para las labores
a desarrollar, cuenta con tecnologia de punta en instrumentacion, equipos de
medicion y con un staff de profesionales y técnicos de una gran capacidad de
analisis y resolucion de problemas.”

Don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA indica que el Segundo Solicitante ha
presentado a su favor informacion de gran nimero de marcas comerciales con el
elemento “CIC”. Ademas, como gran argumento ha hecho valer que tiene protegido
el nombre de dominio cicsa.cl. Sin embargo, no posee una marca comercial
“CICSA” ni “CCISCA”, como tampoco tiene un nombre de dominio cciscsa.cl. En
este sentido, la empresa mexicana CICSA tiene en el extranjero nombres de
dominio con el elemento “ccicsa”, como el ya nombrado ccicsa.com.mx. Ademas,
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tiene infinidad de marcas comerciales.

El Primer Solicitante hace notar que la marca “CIC” del Segundo Solicitante, y
todos los dominios y marcas relacionadas, estan enfocadas Unica y exclusivamente
a un negocio de muebles. Por el contrario, CICSA se enfoca a servicios de
ingenieria y construccion. Por consiguiente, se trata de rubros y giros sin ninguna
relacion unos con otros. Esto hace que, en realidad, jaméas pueda haber confusién
dentro del publico consumidor respecto a los productos y servicios de la empresa
CICSA, y aguéllos del Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante concluye que se esta frente a diversos argumentos que
claramente le dan la razéon a don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA y que
permiten el registro del nombre de dominio solicitado, a saber:

a) Existe absoluta buena fe por parte del Primer Solicitante respecto a la
solicitud del nombre de dominio de autos, puesto que es empleado de la
empresa que esta usando el dominio, y a la cual éste va a transferirse
proximamente;

b)  Tiene a su favor el principio “First Come, First Served”;

c) Tiene desde luego un mejor derecho al nombre de dominio, pues
corresponde precisamente al nombre de la empresa que encargé el
registro;

d) Representa a una empresa que tiene claros derechos al nombre de
dominio, tanto por su nombre en Chile como por su relacién con la
empresa mexicana;

e) Se trata de empresas muy conocidas, con giros que jamas podran
confundirse con aquéllos del Segundo Solicitante;

f) La empresa mexicana cuenta ya con importantes derechos de propiedad
industrial sobre la marca “CICSA” y el nombre de dominio “ccicsa”,
mejores derechos que los que alega el Segundo Solicitante;

g) Con sélo visitarse las paginas Web de CICSA en Chile y México, se
aprecia el uso que se hace del nombre de dominio, el cual nunca afecta
los derechos del Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante finaliza indicando que por todas las razones antes
mencionadas, le asiste a don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en litigio;

Que con fecha 27 de enero de 2010, don JOSE LUIS ROJAS RIVERA y don
FERNANDO RAMIREZ DELGADILLO, en representacién de CICSA INGENIERIA'Y
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10.

11.

CONSTRUCCION CHILE LTDA, se hacen parte de este juicio arbitral como tercero
coadyuvante, segun lo previsto en el articulo 23 del Cédigo de Procedimiento Civil,
indicando que el Primer Solicitante, don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA, es
trabajador de CICSA INGENIERIA 'Y CONSTRUCCION CHILE LTDA, que es una
filial de la mexicana CICSA. A su vez, CICSA es filial del Grupo CARSO,
perteneciente principalmente a don Carlos Slim.

El Tercero Coadyuvante afade que por error de procedimiento, el Primer Solicitante
actué a nombre propio. Sin embargo, una vez concluido el tramite de asignacion del
dominio a su nombre, éste se transferira a CICSA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION
CHILE LTDA.

El Tercero Coadyuvante indica que el articulo 23 del Codigo de Procedimiento Civil
sefala que los que, si ser partes directas en el juicio, tengan interés actual en sus
resultados, podran en cualquier estado de él intervenir como coadyuvantes, y
tendran en tal caso los mismos derechos que concede el articulo 16 a cada una de
las partes representadas por un procurador comun, continuando el juicio en el
estado en que se encuentre. Se entenderd que hay interés actual siempre que
exista comprometido un derecho y no una mera expectativa, salvo que la ley
autorice especialmente la intervencion fuera de estos casos.

En el caso de autos, el Tercero Coadyuvante agrega que, CICSA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION CHILE LTDA, tiene pretensiones armonicas y concordantes con
el Primer Solicitante, ya que en estricto rigor, ella debié haber sido la demandada,
salvo por el error de hecho senalado, por lo que se cumplen los requisitos
establecidos por el legislador.

Por ultimo, el Tercero Coadyuvante hace presente que existe un interés actual e
inequivoco en el juicio arbitral por parte de CICSA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION CHILE LTDA y que hacen suyos la totalidad de los fundamentos
contenidos en la contestacion de don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA;

Que con fecha 5 de febrero de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 22
de enero del 2010 por don JUAN ALBERTO DIAZ WIECHERS, en representacion
del Primer Solicitante, don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA. A su vez, se
provee el escrito de fecha 27 de enero de 2010 presentado por don JOSE LUIS
ROJAS RIVERA y don FERNANDO RAMIREZ DELGADILLO, en representacion de
CICSA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. como Tercero Coadyuvante
del Primer Solicitante, don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA;

Que con fecha 17 de febrero de 2010 don JUAN ALBERTO DIAZ WIECHERS,
abogado del Primer Solicitante, don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA vy los
sefiores PEDRO COURT SPIKIN y JORGE FAUNDEZ SEDAN, en representacion
del Tercero Coadyuvante, CICSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA.,
nombran a don JUAN ALBERTO DIAZ WIECHERS como procurador comun del
Primer Solicitante y del Tercero Coadyuvante;

17



12.

13.

Que con fecha 19 de marzo de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 17
de febrero de 2010 por don JUAN ALBERTO DIAZ WIECHERS, abogado del Primer
Solicitante, don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA vy los sefiores PEDRO
COURT SPIKIN y JORGE FAUNDEZ SEDAN, en representacién del Tercero
Coadyuvante, CICSA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION CHILE LTDA.;

Que con fecha 31 de marzo de 2010, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico;

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefnala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que de los antecedentes proporcionados tanto por el Primer Solicitante, don
JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA, como por el Tercero Coadyuvante, CICSA
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION CHILE LTDA., los cuales no fueron objetados por
el Segundo Solicitante, se puede concluir que el Primer Solicitante efectivamente es
un empleado de la empresa mexicana CICSA;

Que tal como sefala don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA, al visitarse el sitio
Web ccicsa.cl, se puede constatar que efectivamente existe una relacién entre
CICSA en Chile y México;

Que, por consiguiente, a este sentenciador le resulta plausible la explicacién dada
por don JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA respecto a que, ya sea por su error
o0 por simple desconocimiento, el dominio de autos fue pedido a su nombre, y no a
nombre de su empleador, CICSA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. A
su vez, de los antecedentes aportados por las partes, puede concluirse que el
Primer Solicitante efectivamente ha actuado a cuenta de su empleador;
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10.

11.

12.

Que CICSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. es una empresa que
se dedica al rubro de la construccién y de la ingenieria. Dicha empresa es
subsidiaria chilena de la empresa mexicana CICSA, la cual opera en México la
pagina corporativa ccicsa.com.mx;

Que el Primer Solicitante hace presente que el sitio Web de la empresa madre en
México esta conformado por el mismo elemento “CCICSA”, al ser el sitio Web
ccicsa.com.mx el principal de la empresa. Por consiguiente, el nombre de dominio
solicitado en autos no es otra cosa que una version bajo el ccTLD .CL del nombre
de dominio utilizado por la empresa madre mexicana;

Que, por otro lado, COMPANIAS CIC S.A. indica que su empresa es lider en la
industria de muebles en nuestro pais, con especial énfasis en aquel sector destinado a
los muebles de dormitorio, tales como camas y todo tipo de escritorios, libreros,
veladores y colchones, comercializandose actualmente sus productos en todo Chile,
principalmente a través de grandes tiendas comerciales y de hipermercados, asi como
en grandes ferreterias;

El Segundo Solicitante hace presente que la marca “CIC” fue originalmente
solicitada y registrada en el afio 1986, por lo que dicho término se encuentra
protegido legalmente y es asociado a COMPANIAS CIC S.A. en forma exclusiva y
excluyente, desde hace mas de 20 afios. Lo anterior es sin perjuicio de los 100 afios
de existencia de COMPANIAS CIC S.A., tiempo en el que los productos fabricados y
comercializados han sido identificados y reconocidos por parte del publico
consumidor que habitualmente consume los productos de la industria en cuestién;

Que mediante los documentos acompanados por el Segundo Solicitante, y no
objetados por el Primer Solicitante, COMPANIAS CIC S.A. ha acreditado ser titular
de una serie de marcas comerciales que estan compuestas exclusivamente o
incluyen el vocablo “CIC”, entre otras: “CICFORMATICA”, “CIC ALLTERRAIN”,
“CPI-CIC”, “CIC MOON?”, “CIC ALLTERRAIN", “DIET CIC", “CIC, FABRICA DE
SUENOS”, “CIC, BOUTIQUE DE SUENOS”, “DUERMA A LO GRANDE, EN CIC’,
“MUEBLES CROMADOS CIC LA MARCA LIDER”, “TRODADOS CIC LA MARCA
LIDER”, “CIC S.A.", “CIC HOGAR’, “CIC-HOGAR”, “CIC HOME
ENTERTAINMENT”, “CIC ANTISNORE”, “CIC SLEEPING SYSTEM”, “CIC RELAX”,
“CIC FLEX”, “CIC CAMA EUROPEA", “CIC FLEX”, “COLORS DE CIC”, “COLORS
DE CIC”, “CIC VIVAMOS JUNTOS”, “CIC VIVAMOS JUNTOS”, “CIC VIVAMOS
JUNTOS”, “CIC VIVAMOS JUNTOS”, “CIC S.A.”, “CIC REVOLUTION”, “CIC
REVOLUTION”, “EXCELLENCE ERGOLASTIC DE CIC”, “FULL RESSORT DE
CIC”, “BODYCIC”, “CIC-ART”, “CIC-ART", “CIC RELAX”, “CIC HOME OFFICE”,
“CIC SLEEPING SYSTEM”, “CIC ESPIRA CONTINUA BASIC”, “CIC ESPIRA
CONTINUA BASIC”, “QUIERE DORMIR MEJOR, CIC SENOR”", y “CIC-ART";

Que, a su vez, el Segundo Solicitante indica que como comercializa una amplia

gama de productos, y a fin de proteger su prestigio e imagen, ha inscrito con
anterioridad los dominios cicsa.cl, cic.cl y cichile.cl;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Que el Segundo Solicitante considera que el dominio ccicsa.cl solicitado por don
JORGE PATRICIO BAEZA ORELLANA, es determinadamente similar y se
encuentra integramente contenido en los dominios cicsa.cl, cic.cl y cichile.cl ya
registrado por COMPANIAS CIC S.A. En este sentido, indica que la sola adicién de
la letra “C” al inicio de la expresion “CICSA”, no logra dotar al dominio solicitado de
la distintividad necesaria para que los usuarios de Internet puedan reconocer que se
trata de servicios ofrecidos por una compania distinta a CIC S.A. y agrega que el
nombre de dominio pedido no es susceptible de ser distinguido del dominio ya
registrado por COMPANIAS CIC S.A., siendo posible que se produzcan una serie de
errores de asociacion entre ambos;

Que si bien el dominio ccicsa.cl de autos efectivamente incluye la expresién
“CICSA”, que corresponde en forma exacta a uno de los nombres de dominio de
propiedad del Segundo Solicitante, el Segundo Solicitante no ha acreditado usar el
mismo y, en uso de sus facultades de &rbitro arbitrador, este sentenciador ha
comprobado que el dominio cicsa.cl no se encuentra actualmente activo;

Que con sélo visitarse las paginas Web de CICSA en Chile y México, se aprecia el
uso que se hace del nombre de dominio, el cual, a juicio de este sentenciador, no
afectaria los derechos del Segundo Solicitante;

Que lo anterior se ve confirmado por los antecedentes de autos, a través de los
cuales puede apreciarse que el uso que el Primer Solicitante le da a la expresion
“CCICSA”, corresponde a un uso legitimo que nada tiene que ver con el giro, los
productos o servicios amparados por los registros marcarios de propiedad de
COMPANIAS CIC S.A;;

Que, conforme a los antecedentes allegados por las partes a este proceso, puede
concluirse que no existe identidad de coberturas entre los bienes y servicios que
ofrecen a terceros cada una de las empresas litigantes. Por consiguiente, este
arbitro no advierte obstaculos para que ambos nombres de dominio puedan coexistir
pacificamente en el mercado;

Que el Primer Solicitante sefiala que existe en su favor el derecho prioritario
conforme al principio de preferencia temporal “First Come, First Served’;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que en el caso de autos, es evidente que el uso que esta dandole el Primer
Solicitante al nombre de dominio ccicsa.cl, no tiene relacion alguna con los
productos y servicios amparados por los registros marcarios del Segundo
Solicitante;
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21. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos
valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia
y equidad, es que este arbitro ha llegado a la conviccién de que a don JORGE
PATRICIO BAEZA ORELLANA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado, por
ser el primero en solicitarlo, sin que el Segundo Solicitante haya logrado acreditar un
mejor derecho al mismo.

SE RESUELVE:

Asignense los nombres de dominio ccicsa.cl al Primer Solicitante, don JORGE
PATRICIO BAEZA ORELLANA, RUT N° 14.362.549-4.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dona Francesca Bravo Lorca y a dofia Giovanna Minguzzi

Clunes, quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 29 de julio de 2010.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Giovanna Minguzzi Clunes
RUT 16.007.715-8 RUT 9.833.193-K
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