En Santiago de Chile, a 16 de mayo de dos mil doce, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los
autos por conflicto en inscripcién de nombre de dominio sieduc.cl, suscitado entre RODRIGO
FRANCISCO PONCE BARAHONA, RUT 10.752.082-1, domiciliado en Rio Becker 1062, San
Bernardo, Santiago y SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION, RUT: 60.803.000-K,
domiciliado en Teatinos 120, piso 2, oficina 200, Santiago, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 12 de enero de diciembre de 2012, mediante oficio OF N° 15726, dofa
Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunic6 a la suscrita su
designacién como arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio sieduc.cl,
como consta a fojas 1.

2. Que por resoluciéon de fecha 17 de enero de ese mismo afio se aceptd la designacién como
arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el
menor tiempo posible, citdndose a las partes a una primera audiencia de conciliacién y/o
fijacion del procedimiento, a realizarse el dia miércoles 25 de enero del afio 2012 a las 12:45
horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 7 consta que en la fecha sefialada se realiz6 la audiencia fijada, con la
comparecencia de la Sra. Mercedes Valdivieso como agente oficioso de la segunda solicitante,
actuacion que fue ratificada en presentacion de fojas 8. No habiéndose logrado acuerdo entre
las partes, se fij6 el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 8 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.

Sefiala que el Servicio de Impuestos Internos, o Servicio de Impuestos Internos Direccién,
conocido por la sigla Sll, es un servicio publico de la Republica de Chile de caracter
descentralizado y dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya funcién es administrar con
equidad el sistema de tributos internos, facilitar y fiscalizar el cumplimiento tributario, propiciar
la reduccién de costos de cumplimiento, y potenciar la modernizaciéon del Estado y la
administracién tributaria en linea. En virtud de lo anterior concluye que su representada cumple
un rol esencial en el funcionamiento del Estado de Chile.

Agrega que su mandante ha desarrollado distintos servicios y productos con el objetivo de dar
ayuda y mejorar la entrega de informacién y asi facilitar la labor de los contribuyentes de
aportar sus tributos.

Afirma que con ese objetivo su representada registré en 1995 el dominio sii.cl, asimismo como
se ha preocupado por desarrollar una diversidad de plataformas web adicionales, inscribiendo
una gran variedad de nombres de dominio ante NIC Chile. A continuacion presenta un listado
de dichos dominios, entre los cuales destaca siieduca.cl, inscrito en mayo de 2006.

Estima que el dominio siieduca.cl, de su titularidad, es casi idéntico en términos gramaticales y
fonéticos al dominio disputado en autos.

Hace presente que solo existen dos letras de diferencia entre ambos dominios, esto es la
segunda letra “i" y la letra "a" final. Respecto de la primera letra sefiala que esta no genera
divergencia fonética entre ambos dominios, por lo que estima que en términos estrictamente
auditivos s6lo es relevante la inclusién de la letra “a”. No obstante considera que la diferencia
generada en ningun caso es suficiente para contrarrestar las semejanzas entre ambas
expresiones, ni determinante para estimar las posibilidades de confusion en los cyber
navegantes.

Mas adelante indica que el portal siieduca.cl se encuentra disponible desde el afio 2007 y
consiste en un sitio web de vocacion educativa, creado por su representada con el patrocinio
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del Ministerio de Educacién, cuyo objetivo principal es la entrega de educacion civica tributaria
a nifios y nifias en edad escolar, por la via de apoyar a los profesores en su labor docente.
Agrega que el portal referido es complementado por el sitio alojado en el dominio planetasii.cl,
en el que nifios de entre 6 y 13 afos pueden encontrar juegos, historias, concursos y diversos
materiales didacticos e interactivos que posibiliten el acceso a la informacién descrita
previamente.

Indica que su mandante se ha preocupado de inscribir diversas marcas asociadas a sus
productos y servicios. A continuacion presenta una lista detallada de dichos registros, entre los
que se cuenta SIIEDUC@ y SIIEDUCA, concedidas €l afio 2005 y 2006 respectivamente,
expresiones que califica como casi idénticas al dominio en disputa. Agrega que las clases en la
que se registraron estas marcas y los mercados en los que operan se vinculan directamente
con la educacion, area en la que, en su parecer, también busca intervenir el primer solicitante,
al menos esto es lo que en su opinion trasmitiria la expresion educ contenida en el dominio en
disputa.

Destaca que la sigla SllI, por la que es conocido su mandante, se encuentra presente como
segmento principal tanto en los nombres de dominio como en los registros marcarios sefialados
precedentemente.

Razona, con base en lo sefalado en los parrafos anteriores, que los consumidores que
intervienen en el area de educacion ya se encontrarian familiarizados con la expresion
SIIEDUCA, por tanto la asignacién del dominio en disputa al primer solicitante constituiria una
clara infraccion a los derechos de su mandante e induciria al publico a confusiones y errores
con respecto a la procedencia de los servicios ofrecidos, toda vez que asociarian el dominio a
una plataforma web informativa de su mandante.

Advierte que, en conformidad con el principio first come first served, en caso de no existir otros
derechos o principios que analizar al momento de resolver esta clase de disputas el primer
solicitante tendria un derecho preferente para que le sea asignado el dominio. Sin embargo,
indica que este principio no es absoluto ya que se deben tener en cuenta los otros criterios
para las asignaciones de dominios de internet. Agrega que en ese sentido se ha pronunciado la
doctrina y la jurisprudencia.

Se refiere al articulo 14 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, en cuanto dicha norma prescribe que es de responsabilidad del solicitante que
su inscripciéon no contrarie derechos validamente adquiridos por terceros. Al respecto sefiala
que deben considerarse los derechos adquiridos por su representada en virtud del nombre de
dominio y marcas comerciales de que es titular. En virtud de lo anterior arguye que el presente
caso debe ser solucionado sin recurrir al principio “First come, first served”.

Asevera que producto de la cuasi identidad existente entre el dominio en disputa y el dominio
sieduca.cl, de titularidad de su mandante, el demandado no puede pretender la titularidad de
tal dominio.

Expresa que la doctrina extranjera y nacional ha considerado que la relacion entre las marcas
comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende la resolucion de conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, con referencia a la
titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. En apoyo a
esta afirmacién cita el fallo sobre el dominio saldefruta.cl y bb2.cl, la Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) y el articulo 22 del la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, ademas hace presente que existe
una extensa jurisprudencia en ese sentido.

Manifiesta que su representada posee un legitimo interés en el nombre de dominio
actualmente en disputa, interés que fundamenta en su titularidad sobre los dominios y marcas
comerciales referidas en su presentacion.



Alega que ha obrado de buena fe al disputar el dominio de que se trata.
Finalmente solicita la condenacién en costas de la contraria.

5. Que la primera solicitante no asisti6 a la audiencia de conciliacién y/o fijaciéon 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.

6. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompaiié
documentos a fojas 16 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

7. Que a fojas 63 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 asignacion del nombre de dominio sieduc.cl,
disputado en estos autos.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: 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 consecuencia, este principio sélo podra ser aplicado si ninguna
de los solicitantes demuestre tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que en el caso de autos la sequnda solicitante ha alegado que la asignacién del
nombre de dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos,
especificamente sus derechos marcarios y su identificaciéon en internet. Es en razén de acreditar
esta argumentacion y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompafié la
documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios y
dominios para la expresion SIIEDUCA, expresion que es practicamente idéntica al dominio
disputado en autos. Acredita ademas, mediante las impresiones de la pagina web del dominio
siieduca.cl, que efectivamente utiliza tales registros y dominios y que existe una relacion de
significancia entre la expresion comprendida en el dominio siieduca.cl y los contenidos de la
pagina web que en él se alojan.

QUINTO: Que, soélo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que
el primer solicitante haya objetado o contra argumentado.

SEXTO: 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 que eventuales derechos o pretensiones podrian verse
afectados por la asignacién de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

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



OCTAVO: Que, al entender de este tribunal, no se han aportado antecedentes de hecho
suficientes para dar por comprobada la mala fe del primer solicitante, por lo que no se condenara
en costas

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 "sieduc.cl" al segundo solicitante, SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS DIRECCION, ya individualizado 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.

ejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR
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