Ref. Conflicto ciceprogramas.cl, sentencia definitiva

Partes:  Representante legal (EMILIO COSIMO PANCANI CORVALAN)
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil once,

Vistos y teniendo presente:

1.- Oficio OF. 14731 de 08 de agosto de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como arbitro en el
conflicto por asignacién del nombre de dominio ciceprogramas.cl, suscitado entre Representante legal (EMILIO
COSIMO PANCANI CORVALAN), RUT: 12.903.844-6, domiciliado en Av Libertador Bernado O'higgins 2467 Of E,
Santiago, Santiago y EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO, RUT: 92.604.000-6, REP. SARGENT & KRAHN, en la
persona de dofia Paula Benavides, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacidn del cargo, juramento de rigor y citacién a las partes a audiencia de conciliacién y/o fijacién de la
pauta de procedimiento arbitral de fojas 4 y su notificacion a las partes de fojas 4 y su notificacién a las partes de
fojas 4 vta.y 5.

3.- Acta de audiencia de fojas 20, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante y
su notificacién al primer solicitante de fojas 21.

4.- Que a fojas 22 la segunda solicitante presenta demanda arbitral en que pide se asigne a esa parte el nombre
de dominio, con expresa en costas a la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En
cuanto a los hechos, expone una resefia de la empresa Nacional del Petréleo, haciendo presente que se trata de
una compaiiia estatal chilena, dedicada a la exploracion, produccién y comercializacién de hidrocarburos y sus
derivados. Inicialmente fue concebida para realizar la prospeccién y explotacion de petroéleo en Tierra del Fuego
y el estrecho de Magallanes, yacimientos que habian sido descubiertos en 1945 y 1950. Agrega que uno de los
primeros desafios que se propuso ENAP fue levantar una refineria de petréleo en el pafs, tarea que culminé en
1954 con la puesta en marcha de la refineria de petréleo de Concon (hoy refineria Aconcagua). Posteriormente
en 1959 se construyeron las primeras instalaciones logisticas para el almacenamiento y distribucién de
combustibles refinados en Maipu y, al afio siguiente, la terminal maritima de Gregorio, de Magallanes. Esta
creciente expansion y su incipiente posicionamiento en el mercado permitieron ser reconocida como la empresa
chilena de hidrocarburos por excelencia gozando de gran reconocimiento entre sus clientes y la poblacién en
general.

Sefiala luego que para el afio 1980, ENAP integr6 el negocio logistico con plantas de almacenamiento de
combustibles liquidos y gaseosos en Maipt, San Fernando y Linares. Actualmente, esta actividad se realiza a
través del departamento de Almacenamiento y oleoductos, que pertenece a la filial Enap refinerias S.A. Esta
diversificacién de servicios vinculados al rubro petrolero le permiti6 a ENAP expandir sus negocios al extranjero,
creando en 1990 la Sociedad Internacional Petrolera S.A. para explorar yacimientos de hidrocarburos en el
extranjero. A partir de 2005 esta filial pas6 a llamarse Enap Sipetrol S.A.

Actualmente, Enap se ha consolidado como una de las empresas estatales mas importantes del pais, explota los
Unicos yacimientos con valor comercial de hidrocarburos del pais, en la Regién de Magallanes y proporciona
servicios logisticos, petroleros y portuarios a importantes clientes que operan en el rubro energético. Ademas, en
los ultimos dos afios ha emprendido una fuerte campafia exploratoria de nuevas reservas de gas en Magallanes,
ha implementado un centro de Innovacién y Conocimiento, y ha constituido nuevas alianzas con otras empresas
para diversificar las fuentes de energia del pais.

Sobre sus pretensiones sobre CICE de Empresa Nacional del Petréleo, sostiene ENAP se ha posicionado como
una de las empresas del rubro energético mas importante de nuestro pais, con una vasta presencia en el mercado
nacional a través de sus actividades ligadas al rubro petrolero. Se ha caracterizado por ofrecer a sus clientes
productos y servicios de gran calidad y en este contexto, y en el afan de posicionar la innovacién y la gestioén de
conocimientos de sus trabajadores como el motor principal de sus actividades, ha desarrollado el centro de
Innovacién y Conocimiento de ENAP (CICE), que es una unidad interna de la empresa, destinada al fomento y
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desarrollo de practicas y proyectos de gestion del conocimiento e innovacién, para preservar, incrementar y
socializar el conocimiento especializado requerido por los objetivos del plan estratégico de la empresa de
manera transversal. ENAP CICE depende de la gerencia de Recursos Humanos de ENAP, que se ha enfocado a la
Gestién de innovacién, que busca crear valor para el grupo de empresas ENAP al integrar el potencial creativo y
el conocimiento de las personas, mediante la gestién de la innovacion, el capital intelectual y el fomento
sistematico de la cultura innovadora. El area de gestion del conocimiento, tendiente a desarrollar y transferir las
competencias, conocimientos, capacidades y practicas criticas de los trabajadores, rescatando y dando
continuidad al conocimiento experto de ENAP como factor de competitividad. Finalmente, el area de gestion
académica-técnica de CICE, que tiene por objetivo brindar apoyo transversal en el disefio y preparacién de
contenidos de los planes de formacién tanto internos como externos, sean programas, seminarios, pasantias o
cualquier otra actividad de formacién de conocimientos criticos. De este modo, CICE se ha transformado en una
unidad especialmente relevante para ENAP, al contribuir en la creacién de programas que tienen por objetivo
fomentar la innovacion y experiencia de sus empleados como fuente principal de la empresa.

En cuanto a los registros marcarios de Empresa Nacional del Petrdleo sostiene que su representada cuenta con
una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y
proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI), dentro de las cuales se encuentra la expresion “CICE” (Idéntica a la expresion
distintiva del nombre de dominio disputado, la que se encuentra asociada a su representada), que detalla a
continuacidn: a) registro N2 770.510, CICE, mixta para distinguir “servicios de formacién y capacitacion, servicios
de organizacion y direccion de coloquios, conferencias, congresos, seminarios y talleres de formacidn; edicion de
textos (no publicitarios), informaciones en materia de educacidn; explotacidon de publicaciones electrénicas en
linea (no descargables telematicamente); organizacion de exposiciones con fines culturales o educativos,
formacion practica (demostracidn); publicacidn de libros; publicacion electrénica de libros y periddicos en linea,
en clase 41; registro N2 770511, CICE, denominativa, para distinguir servicios clase 41; Registro N277512,
“Centro de innovacién y conocimiento ENAP, denominativa para distinguir productos clase 41.

Sostiene que los registros antes individualizados demuestran el mejor derecho de su representado sobre el
nombre de dominio en disputa “ciceprogramas.cl, toda vez que su elemento distintivo es idéntico a las marcas de
su mandante y alude precisamente a los programas que desarrolla para sus empleados a través de su Centro de
Innovacién y Conocimiento (CICE).

Agrega que asi las cosas, es posible concluir que su representado es duefia de las marcas comerciales para la
expresion CICE que tiene por objeto distinguir e identificar las actividades y servicios que su mandante
desarrolla a través de su unidad interna CICE, las que se encuentran estrechamente vinculadas con su mandante
y su participacién en el rubro petrolero, de modo tal que sus trabajadores y publico en general asocien el signo
CICE con el centro de innovacién de ENAP. Siendo asi, estima que los antecedentes dan cuenta del grave error y
confusidon al que se inducird a los usuarios de Internet y publico consumidor en general de asignarse el nombre
de dominio disputado a la contraria, pues légica y razonablemente podrian creer que se trata de un sitio en el
que se describen los PROGRAMAS implementados por el CICE que es el elemento central de la marca y
emprendimiento de su mandante, lo que obviamente no es asi. De su parte, estima que la expresidon programas
no le confiere distintividad, sino que por el contrario, aumenta el grado de confusién entre los usuarios
enfrentados a este dominio.

Agrega luego que su mandante real y efectivamente posee un estrecho vinculo con la expresién que acompaia a
su marca registrada CICES en el dominio en disputa. La expresiéon genérica PROGRAMAS alude precisamente a
los planes que desarrolla constantemente su mandante para fomentar la innovacién y conocimientos de sus
empleados, distinguiendo precisamente esta area por el signo CICE, para el cual posee derechos previamente
adquiridos, como se puede desprender de los documentos acompafiados en un otrosi de esta presentacion.

Invoca luego el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile en cuanto radica en el solicitante la responsabilidad de
verificar si su dominio afecta indebidamente los derechos validamente adquiridos por terceros.

Luego invoca resoluciones en casos que considera semejantes, tales como el caso promain.cl, en cuanto a la
distintividad de una expresion. A su turno, respecto de su aseveracion en torno a que las expresiones genéricas
no aportan distintividad, invoca la sentencia dictada en el conflicto premium-essiac-tea-4less.cl”, sin perjuicio de
lo cual hace presente que menciona la palabra “PROGRAMAS” es INDICATIVA de los planes o PROGRAMAS que
su mandante desarrolla para sus empleados a través del signo CICE, lo que claramente inducira a error y
confusién a los usuarios de Internet que se vean enfrentados a este nombre de dominio.



Seriala luego que la funcién basica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e
individualizar correctamente a cada usuario de Internet, funcién que en caso de ser otorgado el dominio en
disputa al primer solicitante de autos no se estaria cumpliendo.

En razén de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud del demandado respecto del nombre de dominio
CICEPROGRAMAS.CL, ya que de lo contrario se permitird que un tercero haga uso de una marca comercial,
propiedad de su mandante que estd debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por los usuarios
de Internet y consumidores, lo que llevaria a una inevitable confusién de los mismos.

En cuanto a los antecedentes de derecho, hace referencia a la importancia y funcionamiento de los nombres de
dominio para luego analizar los criterios aplicables a la resolucién de los conflictos que se producen en esta
sede, en los siguientes términos: a) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los
nombres de dominio, basado en las soluciones nacionales y derecho comparado fundadas en las similitudes que
existen entre ambos constructos en tanto que comparten propdsitos y caracteristicas de tal naturaleza con las
marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, ademas de la funcién técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se
ofrecen via Internet, facilitando asi el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o
confusidn con respecto a ellos. Agrega que ademas los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de
publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo
la marca. Conforme a lo sefialado, la resolucion de conflictos por asignaciéon de nombres de dominio debe ser
resuelta, entre otros criterios, en atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como
nombre de dominio.

Al respecto, sostiene que su mandante cuenta con registros marcarios para la denominacién “CICE” para
distinguir las actividades, servicios y PROGRAMAS desarrollados dentro del funcionamiento del Centro de
Innovaciéon y Conocimiento de ENAP, de lo que resulta evidente su interés por el nombre de dominio en
conflicto, toda vez que constituye una herramienta de gran utilidad para publicitar y promocionar sus
actividades y servicios, orientados a fortalecer el capital humano de su empresa. En cuanto a la base legal de este
criterio, invoca la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacién de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”) que reconoce como
criterio fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en
cuestion; el Informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones
del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP
Questions), establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el
titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe. Luego sefiala que estos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-
Chile.

Respecto de la aplicacién de este criterio al caso de autos, seflala que el elemento principal y distintivo del
nombre de dominio en conflicto reproduce la marca comercial de su mandante “CICE”, agregandose solamente la
palabra “PROGRAMAS”, que no permite desvincular la marca de su mandante con dicho dominio, sino por el
contrario, aumenta el grado de confusién. En efecto, el nombre de dominio disputado hace alusién directa a los
PROGRAMAS que desarrolla su mandante para sus empleados a través de su divisién interna y marca comercial
CICE, por lo que estima que les es aplicable el criterio antes sefialado.

Luego alude al criterio del legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa y al respecto sefiala que su
mandante tiene un interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa pues ha invertido
grandes recursos en el desarrollo e implementacién de su centro de innovacién y conocimiento, “CICE” a través
de PROGRAMAS que contribuyen a fomentar la experticia de sus empleados en el rubro en el que se desempefian
diariamente a través de Internet.

Luego alude a la creacidén Intelectual del Signo, que se aplicaria porque el signo “CICE” identifica y distingue un
prestigioso Centro de Innovacién y Conocimiento de su mandante, y asi es reconocido por sus empleados y
usuarios de Internet, asi como por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicacién, segin consta
en los documentos que se acompafian en el otrosi.



Luego alude al criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, segin la cual el titular de un nombre de dominio debe
ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio, protecciéon que se amplia en el caso de las marcas
notorias. Estima que la la aplicacién de este criterio obliga a concluir que esa parte tiene el mejor derecho sobre
el nombre de dominio CICEPROGRAMAS.CL, toda vez que la expresién “CICE” sobre la cual se estructura el
nombre de dominio en disputa, identifica a los programas y actividades de capacitacién y fomento a la
innovacion que su mandante desarrolla para sus empleados.

Invoca luego el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, en sus articulo 6, 10 y 19 en tanto
dispone que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas para la expresiéon “CICE” de su
mandante, han de protegerse especialmente por los paises miembros de la Union, toda vez que de su explotacion
no autorizada se deriva, por un lado, la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la
creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y
notoria. En el caso de autos, estima que si se asignara el dominio a la contraria, los usuarios de Internet
asociarian dicho nombre a su representada, o deducirian légicamente que se trata de un sitio de propiedad de su
mandante, incurriendo en un error y causando confusiéon ya que el demandado en nada se relaciona con
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO.

Adicionalmente, estima que es evidente la confusion que se produciria de otorgarse el nombre de dominio en
disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada. Asimismo, debemos considerar
especialmente que, como ya se sefial6, la expresion “CICE” se asocia directamente con su mandante al constituir
el elemento distintivo de sus marcas y de su reconocida area de fomento a la innovacién y conocimiento de sus
trabajadores. En sintesis, parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio CICEPROGRAMAS.CL
lo asociaran inmediatamente con un sitio Web con informacién sobre las actividades y PROGRAMAS del Centro
de Innovacién y Conocimiento de ENAP (CICE).

Respecto al Criterio de la Identidad, que establece que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto
a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al
mismo y que conforme al mismo debe asignarse el dominio a su mandante, ya que es titular de registros
marcarios para la expresion “CICE”, que ademas corresponde a las siglas de su reconocido centro dedicado al
fomento de la innovacién y el conocimiento de sus empleados. Al respecto, sostiene que este criterio ha sido
recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de
dominio “viasdelmaipo.cl” en el cual se sostuvo que “el criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio
en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo...”. En cuanto al criterio de uso
efectivo en Internet del signo “CICE” que identifica a los servicios y actividades que su mandante ha desarrollado
he implementado para sus empleados, se utiliza efectivamente en Internet. Al respecto sefiala que al ingresar al
sitio www.enap.cl, se podra apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante informacién respecto al
innovador programa que ha desarrollado bajo el signo CICE, el que es ofrecido y detallado a través de este sitio
Web, asi como sus ultimas innovaciones y noticias, lo que da cuenta del nivel de fama, notoriedad y
reconocimiento que estos poseen bajo el signo CICE: Asi las cosas, los usuarios de Internet identifican y asocian
la expresiéon “CICE” con su mandante, con lo cual al enfrentarse o ingresar al dominio “CICEPROGRAMAS.CL”,
claramente lo relacionaran con este.

Concluye que de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes
indicados; la titularidad de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculacién de
esa marca con las actividades, servicios y programas que ofrece su mandante a sus empleados por medio de este
signo, considera que EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO es la titular del mejor derecho para la obtencién del
nombre de dominio en disputa y que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente
presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile en cuanto a su
formalizacion y a los plazos de interposicién de las mismas, s6lo cabe abocarse a los criterios y politicas de
solucién de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los que como hemos revisado llevan
necesariamente a concluir que su mandante es titular de un mejor derecho sobre el signo en disputa

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindi6 prueba documental consistente en: a) Copia de los
certificados de registro marcarios invocados de fojas 32 a 34; b) Impresién de sitio Web www.enap.cl, en el cual
se puede apreciar el uso recurrente del signo CICE para identificar su reconocido Centro de Innovacién y
Conocimiento para sus empleados, asi como su trayectoria y prestigio en el mercado nacional, de fojas 35 a 50; c)
Impresion del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una resefia histoérica y perfil comercial de Enap
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para demostrar su fama y reconocimiento en Internet d) Impresion del sitio Web www.clubdelainnovacion.cl, en
el que aparece una presentacion elaborada por su mandante en la que se exponen los principales beneficios del
CICE, asi como sus objetivos y caracteristicas, de fojas 53 a 60; e) Impresidn del sitio Web www.bligoo.com, de
fojas 61, en el que se destaca la realizacién de un seminario de innovacién, tecnologia y emprendimiento,
desarrollado en el CICE de Enap, dando cuenta de su reconocimiento en el mercado e Internet; f) Copia de fallo
arbitral recaido sobre el nombre de dominio “promain.cl”, de fojas 62; g) Copia de fallo arbitral recaido sobre el
nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fojas 90; h) Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio
“Premium-essiac-tea-4less.cl” de fojas 72.

6.- Que a fojas 92 se proveyo6 la demanda arbitral lo que fue notificada a las partes como consta a fojas 93.

7.- Que a fojas 94 consta mail del primer solicitante en que se excusa por su aparente indiferencia en torno al
caso en disputa por el dominio “ciceprogramas.cl”, haciendo presente que los correos del tribunal eran filtrados
por su correo como spam y que recién habria advertido su existencia. En el tema de fondo sefiala que la historia
comienza cuando su consultora quiere inscribir por Nic chile el dominio “ciceconsultores.cl”, cuando se pide el
dominio, al poco andar ENAP aparece como segunda opcién de solicitud de dominio. Como se trata de un grupo
chico de profesionales, asumieron que perderian con ENAP quien reclamaba dicho dominio para si, aunque les
provocaba un conflicto grande, ya que toda empresa por pequefia que sea, quisiera tener un dominio web de su
pais de origen y en lo posible con sus propias siglas. Agrega que después de un tiempo decidieron poner un
nombre que se ajustara a los mas cercano a su giro y nuestro nombre de fantasia, razén por la que inscribieron
en Nic Chile el dominio “ciceprogramas.cl” haciendo los depésitos correspondientes y subiendo su pagina web,
pero nuevamente ENAP se opuso, lo que les parecid, por decir lo menos... extrafio, pero llegaron a la conclusién
que ENAP andaba atras de la combinacién de la sigla CICE, por lo tanto nos iba a llevar a un juicio arbitral
permanente con cada una de las siglas y/o combinaciones que hiciera.

Estima que en el caso de autos existen dos temas de fondo: El primero, dice relacién que existe una pagina
funcionamiento, cuyo nombre es “wwww.ciceprogramas.cl” la cual se ha incluido en folletos, volantes, afiches un
largo etc.; donde hemos desembolsado dinero y tiempo indicando nuestra direcciéon web. A ello suma que si
llegaran a perder esta instancia arbitral, harian otra combinacién parecida “programascice.cl”, “ciceproyectos.cl”
“proyectoscice.cl”, siendo siempre arrastrados a un conflicto por ENAP.

Sefiala que no tiene conocimiento la naturaleza del negocio de ENAP, ni porque se empefia en perseguir la sigla
“cice”, sigla que en la web no esta asociada a su autoria. Lo segundo, y mas importante para nosotros, es que
nuestra inscripcion en el Servicio de Impuesto Internos nos autoriza para usar la sigla en cuestién. “CENTRO DE
INVESTIGACION CAPACITACION Y EDUCACION CICE LTDA RUT: 76 .030.428 - K”. Por lo que entendera que en
este caso, salvo que reiniciara su inscripcién en Impuestos Internos, no tiene mas opcioén que usar dicha sigla.

Agrega luego que espera que su argumento base sea razon suficiente para explicar porque esa parte tiene un
mejor derecho, basado no sélo en su calidad de primer solicitante, sino que ademas son quienes inscribieron y
pusieron en funcionamiento dicho dominio, ademas de que su existencia legal esta asociada a dicha sigla “CICE”.

7.- Que para acreditar su mejor derecho, esta parte rindié prueba documental consistente en protocolizaciéon de
extracto de constitucion de la empresa CICE Consultores de fojas 97, de fecha 22 de julio de 2008.

8.- Que a fojas 98 se provey¢ la presentacion del primer solicitante, notificAndose a las partes de esta resolucién
a fojas 99.

9.- Que previo al cierre de a discusion, el segundo solicitante pidi6 que se tuviera presente que vencidos los
plazos establecidos en autos sélo esa parte habia formulado sus alegaciones de mejor derecho. Hace presente
luego que el principio first come first served no es absoluto y que sus limitaciones se basan precisamente en los
derechos que terceros pudieran tener respecto de las expresiones contenidas en el nombre de dominio.
Asimismo, sefiala que este principio opera como ultima ratio, que se aplica cuando ambas partes se encuentran
en plano de igualdad, lo que estima no sucede en autos.

Sefiala luego que el dominio en disputa “ciceprogramas.cl” se conforma en base a la marca de su mandante, que
ademas coincide con el dominio ciceconsultores.cl de su titularidad. Adicionalmente, considera que la contraria
no ha demostrado interés ni vinculacién con el nombre de dominio, lo cual estima si ha realizado esa parte,
ademas de acreditar que el nombre de dominio perjudica indebidamente sus derechos, validamente adquiridos.
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10.- Que sin que hubieran nuevas presentaciones en autos, se cit6 a las partes a oir sentencia a fojas 100, lo que
se notific6 a las partes a fojas 101.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio tienen como funcién principal el constituirse en identificadores que
permitan localizar los productos y servicios disponibles en la Red Internet. Siendo asi, su uso natural dice
relacion con la disponibilizacion de estos recursos y aplicaciones, ya sea a través de paginas web y/o servicios en
linea de distinta naturaleza. En este contexto, las bases de datos que administran estos registros, se han
estructurado de manera tal que sea la creatividad del usuario quien determine la conformacién del nombre de
dominio, sometiendo en todo caso estos asuntos a las normas y principio generales del derecho y legislacion
vigente respecto de los distintos derechos que pueden confluir o colisionar en cada caso concreto.

SEGUNDO: Que gracias a los nombres de dominio, instituciones y personas pueden construir su identidad digital,
elemento esencial para desenvolverse en la sociedad de la informaciéon. En este sentido es una legitima
aspiracion de los usuarios el contar con nombres de dominio que les distingan en Internet. En el caso de autos, el
primer solicitante ha expuesto que se encuentra constituida como sociedad desde 2008 y que las siglas de su
compafiia corresponden a SICE, incluyéndose en su constitucion la expresion SICE LTDA. Que alude a la forma
societaria asumida. De su parte, sefiala que en sucesivas oportunidades ha pretendido registrar nombres de
dominio, a los cuales se ha opuesto la Empresa Nacional de Petroleos, en los que ha resultado vencido. Apela por
tanto a la necesidad de contar con un identificador para operar en Internet, a su buena fe e interés legitimo,
derivado de sus derechos a usar su identificacion comercial para presentarse en el mercado virtual y al uso
efectivo que hace del dominio, conforme a su objeto societario, que se ha tenido a la vista y no ha sido objetado
de contrario.

TERCERO: Que la segunda solicitante ha esgrimido un mejor derecho al nombre de dominio, fundada en la
titularidad de la marca “CICE”, y la titularidad del nombre de dominio ciceconsultores.cl, que de su parte la
primera solicitante sefiala que fue uno de los dominios en que se vieron enfrentados con esa parte.
Adicionalmente, el segundo solicitante hace presente que funda su solicitud en la necesidad de proteger su marca
y las posibilidades de confusién que el dominio podria producir en los usuarios de Internet.

CUARTO: Que de su parte, esta arbitro ha constatado que la segunda solicitante ha registrado los nombres de
dominio ciceconsultores.cl, cice-enap.cl, enap-cice.cl los cuales no son utilizados por esa parte pese a su caracter
de dominio pacifico. De su parte, se ha detectado el dominio cice.cl, de titularidad del Banco de Chile y otros
dominios que asimismo contienen esta expresion,los cuales no son del segundo solicitante ni de organismos
relacionados al mismo, todos los cuales conviven pacificamente en Internet. De su parte, verificado INAPI se ha
constatado que existen otras marcas que contienen la expresiéon CICE, asociado a centros de innovacién y
capacitacion, que en todo caso no son de titularidad del segundo solicitante ni de alguno de sus relacionados ni
del primer solicitante.

QUINTO: Que en consecuencia, apreciados los antecedentes de acuerdo a las reglas que rigen a los arbitros
arbitradores, no se advierte el riesgo de confusién a que alude el segundo solicitante, por cuanto ademas de
haberse constatado el uso comin de la expresién “CICE” para distinguir instituciones de innovacién y
capacitacion, el uso efectivo del nombre de dominio por el primer solicitante no es abusivo ni atenta contra la
buena fe y/o la ética mercantil. Siendo asi, no sera posible acoger la demanda del segundo solicitante, y habra de
atenderse al principio first come first served, asignando el dominio al primer solicitante de autos.

SEXTO: Que en todo caso, el segundo solicitante ha tenido justo motivo para litigar, razén por la que habra de
resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracidon del Registro de Nombres de Dominio .cl, se
resuelve:

Asignese el nombre de dominio ciceprogramas.cl al primer solicitante Representante legal (EMILIO COSIMO
PANCANI CORVALAN, ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.



Notifiquese a las partes y Nic Chile en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejectitese
por Nic Chile la presente resolucion.
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