En Santiago de Chile, a 25 de enero de dos mil doce, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago,
en los autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio gruposil.cl, suscitado
entre SIL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA, RUT 76.138.251-9, domiciliado en 2
norte 1174, vifia del mar, vifia del mar y CONSTRUCTORA INTERNACIONAL SA, RUT:
80.231.800-6, domiciliada en Teatinos N.333, 2.piso, Santiago, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 8 de agosto de 2011, mediante oficio OF 14774, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
gruposil.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 16 de agosto de ese mismo afio se acepto la designacion
como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el
cargo y en el menor tiempo posible, citdindose a las partes a una primera audiencia de
conciliacion y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia 31 de agosto del afio
2011 a las 10:30 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a
fojas 05.

3. Que a fojas 8 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la
sola comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, en razon de la inasistencia del primer solicitante, se fijo6 el procedimiento
arbitral.

4. Que a fojas 9 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el
rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el
dominio en disputa en su parte.

Sefala que su representada nacié en 1943 y es una de las principales empresas
constructoras de nuestro pais.

Indica que anteriormente su razén social era Constructora Internacional Limitada, y
que se posicion6 en el mercado con las iniciales de las expresiones que componian su
nombre, es decir CIL.

Manifiesta que en 1991 la sociedad fue modificada, pasando a ser una sociedad
anonima cerrada, sin embargo, atendida la fama y notoriedad alcanzada en el
mercado, sus socios optaron por mantener la denominacién CIL, expresién que se
habria convertido en un simbolo de confianza para sus clientes.

Agrega que su mandante ha participado en miltiples obras de construccién en los
rubros de la Ingenieria Civil y la arquitectura.

Destaca que la expresion SIL, que constituiria en su parecer el elemento central del
dominio en disputa, es cuasi idéntica a CIL. Por otra parte estima que la palabra
GRUPO alude a un holding o conjunto empresarial, de modo que no constituiria un
elemento que aleje los riesgos de asociacion entre el dominio y su mandante. Por el
contrario considera que los destinatarios del dominio creeran que su representada
pertenece a dicho grupo empresarial.



A continuacion se refiere en detalle a los registros marcarios de su mandante que
contienen el signo CIL. Al respecto sefiala que la doctrina nacional ha considerado que
la relacién existente entre marcas comerciales y nombres de dominio es estrecha, por
lo que la resolucién de este tipo de conflictos debe considerar los derechos marcarios
de las partes.

Afirma que el registro de las marcas aludidas demuestra el interés de su mandante de
distinguir y proteger sus servicios, con el objeto de evitar el error en los usuarios
respecto a la procedencia empresarial de sus servicios. Agrega que bajo esa misma
I6gica es que pretende obtener el dominio en disputa.

Asevera que el dominio de que se trata se encuentra actualmente en uso y a través de
él el primer solicitante ofrece servicios de construccién, lo que a su entender
configuraria infracciones a la ley de propiedad industrial, por cuanto se estaria
utilizando una expresion cuasi idéntica a las marcas de su mandante, para distinguir
los mismos servicios.

Sostiene que el titular de un nombre de dominio debe ser quien ha logrado darle fama
y notoriedad al signo pedido. En este sentido estima que es imposible desconocer que
las marcas CIL, de su mandante, gozan de fama y prestigio en todo el territorio
nacional.

Enuncia, a objeto de acreditar la relevancia de su representada en el rubro de la
construccion, una serie de proyectos realizados por ésta.

Hace presente que su mandante es titular del dominio cil.cl, a través del cual ofrece y
publicita sus servicios en internet.

Mas adelante se refiere a los fallos sobre los dominios zil.cl y constructorasil.cl en los
que los dominios fueron asignados a su mandante.

5. Que a fojas 50 la segunda solicitante presenté escrito de observaciones a la prueba.
En la presentacion se refiere a la inactividad del primer solicitante. En cuanto a la
prueba rendida por su mandante, considera que ésta demuestra su interés por el
dominio en disputa y los riesgos de confusién entre los consumidores de asignarsele
el dominio en disputa a la primera solicitante, esto por cuanto estima que los
documentos acomparados acreditan que la contraria ofrece servicios de construccion,
al igual que su representada.

6. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafié6 documentos a fojas 15 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria.

7. Que la primera solicitante no asisti6 a la audiencia de conciliacién y/o fijacién del
procedimiento, no presentd argumentacion de mejor derecho, ni allegd antecedentes
en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la
contraria.

8. Que a fojas 52 se cit6 a las partes a oir sentencia.



CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cual de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio
gruposil.cl, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solucién de los conflictos de
nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es,
que ambas tengan interés legitimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al
signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacién habra de
tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace
que en definitiva el aforismo juridico que antes enunciaramos sea llevado a su extremo,
esto es, al punto que el primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido
concebido como un arbitro arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender
definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso
resguardar |la equidad que debe imperar en toda resolucién de conflictos.

CUARTO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las
cuales las personas naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a
potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado
a que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy
se encuentren abocadas al estudio de como este fenémeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Este es el
caso del derecho marcario y del derecho de la compet:ncia.

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la
asignaciéon del nombre de dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente
constituidos, especificamente sus derechos marcarios y su identificacién en internet, mas
aun considerando que, segln los dichos de la segunda solicitante, ambas partes
desarrollan el mismo tipo de actividades, esto es la construcciéon. Es en razén de
acreditar esta argumentacion y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante
acompaiié la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con
registros marcarios sobre el signo CIL y dominios que contienen el mismo signo,
expresion similar fonéticamente a parte del contenido del dominio disputado en autos,
consideraciones que son necesarias para hacer las invocaciones de protecciéon que
realiza la segunda solicitante.

SEXTO: Que, sélo la segunda solicitante se ha apersonado en estos autos y ha allegado
pruebas y antecedentes al mismo, sin que el primer solicitante haya objetado o contra
argumentado.

SEPTIMO: Que la situacion descrita en el considerando anterior ha motivado que esta
arbitro no pueda apreciar con exactitud dénde radica el interés legitimo del primer
solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, asi como qué eventuales derechos o
pretensiones podrian verse afectados por la asignacién de dicho nombre de dominio al
segundo solicitante.



OCTAVO: Que estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccion
hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa
gruposil.cl, por lo que habra de acogerse su pretensién a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "gruposil.cl" al segundo solicitante, CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL SA, ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por
correo electrénico firmado digitalmente.

ejand 'M{)ya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:
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