Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio siic.cl
Oficio OF12865

VISTOS:

1.

Que con fecha 5 de mayo de 2010, don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA
BALTRA solicita la inscripcion del nombre de dominio siic.cl. Posteriormente, con
fecha 18 de mayo de 2010, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado
en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva &
Cia., solicita igualmente la inscripcion del mismo dominio siic.cl, quedando asi
trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF12865, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 10 de septiembre de 2010, 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 22 de
septiembre de 2010, 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 22 de septiembre de 2010, se efectla el comparendo fijado para ese
dia, al que asiste unicamente dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, quien
exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS, y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios
provisionales por el arbitro. Al no asistir el Segundo Solicitante, don MALIENKO
AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA, se fijan las normas de procedimiento, las
cuales se notifican a las partes por correo electronico;

Que con fecha 29 de septiembre de 2010, el Segundo Solicitante, SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se
notifica a las partes por resolucién de fecha 22 de octubre de 2010;

Que con fecha 5 de octubre de 2010, don RODRIGO LEON URRUTIA, en
representacion del Segundo Solicitante, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS,
presenta demanda de asignacion del dominio siic.cl, sefialando que Internet, en su
regulacion y evolucién, ha resultado incierta y erratica, constituyendo un gran
desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con
los principios generales del derecho. Al respecto nuestra doctrina ha sefialado que
Internet es un fenébmeno econdémico, un fendbmeno psicolégico, pero que en
definitiva “no es un fenémeno juridico”, queriendo decir con esto, que Internet no es,
0 no debiera ser, una realidad divorciada de los principios generales del derecho,
sino, por el contrario, una actividad humana mas. Es asi como considera que debe
dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar econdémico



humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta evolucién legal,
uno de los principios fundamentales del derecho econémico tiene que ver con el
hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su
trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas,
creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal, en definitiva, se traduce en una
proteccion del bien comun. Esta disquisicion, que apela a los principios basicos del
derecho econdmico, resulta esencial para entender la pretension del SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS, y se traduce en un firme y radical llamado a que una
realidad como Internet no pueda, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en
la concepcion y regulaciéon de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales
del actuar econéomico humano, como lo son que la iniciativa y el esfuerzo de la
personas en la producciéon de un bien o servicio que beneficia a la comunidad,
deben ser amparados.

Agrega el Segundo Solicitante que este caso debiera evaluarse mas alla de la
tentacion de aplicar simplistamente el principio “First Come, First Served’, que en
muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala senal a los actores
economicos. Senala que, afortunadamente, los criterios que estan aplicando los
arbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos
jueces han ido mas alla del miope criterio inicial “first come, first served’, para
analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis
del “mejor derecho”. Agrega que esta concepcion, impuesta desde el horizonte de
los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y pide que al fallarse este
caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera de no ser victima
de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminé la solucién de este tipo de
conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como
aberrantes y antijuridicos.

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (Sll) es el servicio del Estado cuyos
objetivos y fines son ser responsable de administrar con equidad el sistema de
tributos internos, facilitar y fiscalizar el cumplimiento tributario, propiciar la reduccion
de costos de cumplimiento, y potenciar la modernizacién del Estado y la
administracién tributaria en linea; lo anterior en pos de fortalecer el nivel de
cumplimiento tributario y del desarrollo econémico de Chile y de su gente. El
Segundo Solicitante indica que es reconocido como una de las administraciones
tributarias mas modernas del mundo, con altos y crecientes niveles de eficacia en su
accionar, que opera bajo estandares de calidad que constituyen un modelo para
instituciones similares. A su vez, sefala que aporta efectivamente al desarrollo
economico del pais, liderando el proceso modernizador del Estado y cuyos
funcionarios son plenamente competentes, probos y comprometidos con los
objetivos estratégicos de la organizacion.

El Segundo Solicitante desea que los contribuyentes perciban que el servicio que
les proporciona el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS es en un contexto de
justicia y equidad, que les facilita cada vez mas cumplir voluntariamente con sus



obligaciones tributarias, producto de lo cual el pais presenta niveles de cumplimiento
tributario que son un ejemplo a nivel internacional.

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS reitera que sus objetivos estratégicos
son:

1. Contribuir a la modernizacién del Estado y al desarrollo econémico de Chile.

2. Maximizar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias.

3. Minimizar la evasioén y propiciar acciones tendientes a reducir la elusién
tributaria.

4. Profundizar la excelencia de los recursos humanos del Servicio.

5. Profundizar la modernizacién continua del Servicio de Impuestos Internos,
haciendo uso intensivo de las nuevas tecnologias de la informacién y de las
comunicaciones.

El Segundo Solicitante hace presente que en su sitio Web sii.cl es posible encontrar
sus servicios tributarios, que lo hacen ser reconocido mundialmente por uno de los
mas desarrollados en el tema de servicios electrénicos al contribuyente. En este
sitio existe una variedad de informacion al contribuyente nacional y extranjero, como
también de servicios, pasando de los sistemas de declaracion electronica a la
factura y boletas electrénicas y la declaracion del impuesto a la renta y el IVA, entre
otros.

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS se ha preocupado de proteger su
identidad mediante el registro de marcas comerciales ante el Departamento de
Propiedad industrial, a saber:

e “SlI”, Registro N°599.626, para distinguir productos de la clase 16.

e “SlI”, Registro N°611.952, para distinguir servicios de la clase 35.

e “Sll EN LINEA”, Registro N° 730.356, para distinguir productos de la clase
16.

e “Sll EN LINEA”, Registro N° 730.355, para distinguir servicios de la clase
35.

e “Sll EN LINEA”, Registro N° 730.354, para distinguir servicios de la clase
38.



e “Sll ONLINE”, Registro N°730.353, para distinguir productos de la clase 16.
e “Sll ONLINE”, Registro N° 730.352, para distinguir servicios de la clase 35.
e “Sll ONLINE”, Registro N°730.351, para distinguir servicios de la clase 38.

e “Sll SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS”, Registro N° 622.954, para
distinguir productos de la clase 16.

e “SIIEDUCA”, Registro N°771.056, para distinguir servicios de la clase 41.
e “SIIEDUCA”, Registro N°717.057, para distinguir productos de la clase 35.

e “SIINTERNET”, Registro N° 622.953, para distinguir productos de la clase
16.

e “SIINTERNET WWW.SIL.CL FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO”, Registro N° 676.805, para distinguir productos de la clase
16.

A su vez, el Segundo Solicitante se ha preocupado de inscribir una serie de
nombres de dominio entre ellos destacan:

e asii.cl e siichile.cl
e canalsii.cl o siie.cl
e dsii.cl e siip.cl
o sii.cl o siis.cl

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS indica que al hacer la comparacion entre el
nombre de dominio sii.cl de su propiedad y siic.cl materia de autos, se desprende que
existe una falta de distintividad. Agrega, que tal como ha sefalado diversa jurisprudencia
en este punto, el caracter mnemotécnico de los nombres de dominio es cualidad esencial
para contribuir a la localizacion eficiente de los recursos informativos disponibles en
Internet por parte de los usuarios. De ahi que sea necesario y natural que en su
configuracion, los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominacién
que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo fisico tradicional. En este
sentido, el Segundo Solicitante, legitimiza la pretension a la hora de analizar los nombres
de dominio como uno de los elementos nucleares en toda estrategia de entrada en la
sociedad de la informacion de una sociedad. Asimismo, esta funcién impone que el uso
de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos
qgue se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es por esto que se
habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS sostiene que hay que tener en cuenta,



ademas, una realidad préactica y concreta, esto es, que hoy en dia Internet constituye un
fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y servicios, siendo
un propésito el evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas
famosas y notorias. Ademas, tiene como propdésito permitir a los usuarios de Internet
localizar terminales informaticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y
rapida. Sin embargo, dado que son faciles de recordar e identificar, muchas veces
cumplen también funciones de caracter distintivo en el tréfico virtual, pasando asi a
adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales,
por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o marca de la empresa titular del
nombre de dominio o con sus productos o servicios, tal como lo sefaldé la Comision
Preventiva Central en el afo 2001. Ademas, indica que esto es recogido por la
jurisprudencia en diversos fallos, entre ellos el recaido sobre el nombre de dominio
homecenters.cl dictado por el arbitro don Ricardo Sandoval Lépez, el cual sefala en su
quinto considerando: “Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“homecenters.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas
comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusion, toda
vez que al concebir el primer solicitante el nombre de dominio “homecenters.cl” en funcion
de la marca HOMECENTER, que identifica la marca registrada con la expresion
HOMECENTER, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la marca
“HOMECENTER” registradas por SODIMAC S.A. y, el hecho de incluir la expresion
aludida lleva al consumidor a creer que existe union entre el dominio asi configurado y la
marca ya indicada.” También en el fallo de fecha 3 de junio de 2010 recaido en el conflicto
por el nombre de dominio cotty.cl, en su sexto considerando senala: “Que si bien, la
marca registrada ampara la expresion o signo coty’s y el nombre de dominio solicitado
contempla la expresion cotty, es un hecho que las expresiones son similares y
fonéticamente resultan idénticas, constituye un hecho publico y notorio e induce a una
clara confusion en los usuarios de Internet y publico en general, confusion que justamente
la legislacion actualmente vigente en nuestro pais y tratados comerciales han buscado
evitar, a fin de facilitar el comercio mundial.” El séptimo considerando de la sentencia
citada senala: “Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestion compuesto
por los signos “cotty’, afecta los intereses protegidos por la marca comercial respecto del
ambito de proteccion de dicha marca, lo que se acredita por la informaciéon acompanada y
debidamente acreditada en el expediente.” Asi también en el conflicto por el nombre de
dominio mooss.cl, en fallo de fecha 24 de agosto del 2010 senala en su décimo
considerando “.. este arbitro no comparte la apreciacion de la Primera Solicitante, puesto
que considera que las marcas “MOSS” y “MOOSS” claramente se prestan para
confusion, y que lo mismo ocurrira con respecto al nombre de dominio en conflicto....”

El Segundo Solicitante estima que en la linea de la jurisprudencia adjuntada es
improcedente asignar el nombre de dominio al Primer Solicitante, inseguro y contrario a
derechos de propiedad industrial del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, puesto que
se atentaria contra el derecho de propiedad que tiene el Segundo Solicitante al ser parte
de su patrimonio una marca comercial, cuyo registro le da sobre el signo un monopolio
legal, protegido y amparado a nivel legal y constitucional de acuerdo a lo prescrito en el
articulo 19 N% 24 y 25 del nuestra Carta Fundamental, los cuales rezan:

“Articulo 19: La Constitucion asegura a todas las personas:



“24° El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales e incorporales...

‘25° ...Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invencion, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u otras
creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley.”

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS tiene certeza de que a la luz de ambos
numerales, tiene una proteccién a nivel Constitucional que no puede ni debe
desconocerse.

El Segundo Solicitante menciona que respecto a la teoria de mejor derecho, la doctrina
especializada ha sefialado sobre el principio “first come, first served” que puede tener
aplicaciéon en caso de no existir otros principios que analizar al momento de resolver una
litis. Agrega que el autor nacional, don Rodrigo Moretti Oyarzun, en su libro “Marcas
Comerciales y Nombres de Dominio”, sefiala 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 (pag. 55, Editorial Librotecnia). En este sentido el
Segundo Solicitante estima que al ser el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS una
institucion a nivel nacional y teniendo en cuenta la importancia de lo que representa, es
complejo dejar en manos de un tercero el nombre de dominio materia de autos, por la
posible confusién que se puede generar en los usuarios de Internet.

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS indica que toda institucién tiene derecho a
capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los
ordenamientos juridicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una institucién y su
distintividad en la sociedad, lo que la doctrina internacional marcaria denomina la
confusion y la dilucién marcaria. En efecto, nada afecta més el actuar comercial de una
institucién que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia
del servicio, por ejemplo, que los contribuyentes crean que el nombre de dominio siic.cl
pertenece al Segundo Solicitante.

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS reitera que el nombre de dominio siic.cl de
autos incluye completamente las marcas y nombre institucional del servicio, con lo que
claramente se llevara a confusion a los contribuyentes respecto de la procedencia de los
servicios e informacion entregada. Es evidente que de suyo se confundira el publico y los
contribuyentes al constatar la existencia de un nombre de dominio siic.cl y estimaran que
éste se relaciona directamente con el Segundo Solicitante y su rol en Chile.

El Segundo Solicitante, ademas, afiade que ya se ha fallado sobre la asignacién de
nombres de dominio que incluyen la expresién “SlI” o similar a favor del SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS, tales como siim.cl; ssii.cl y ssi.cl.

El Segundo Solicitante cuestiona si es justa esta situacion en que un tercero se aprovecha
del prestigio ganado por otro, y si favorece un saludable desarrollo econémico el que un



tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de
otra, opina que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema econémico y no se
avienen a los principios econdémicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento
juridico. A su vez, estima que la similitud de conceptos es antecedente suficiente como para
qgue el dominio en cuestion le sea asignado. En este sentido, el articulo 14 del reglamento
de NIC Chile senala: “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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podra solicitar el
pronunciamiento de un arbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentacion, en aquellos
casos que el dominio solicitado vulnere y contrarie ostensiblemente las normas y
principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspendera la tramitacion
del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente’. A su vez, el
Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espiritu de la norma
plasmada en el articulo 22 del mismo reglamento el cual, si bien esta en el acapite de la
revocacion, abona la tesis del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, al sefnalar: “Sera
causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que
ella haya sido realizada de mala fe.

“La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

a. “Que el nombre de dominio sea idéntico o engarfiosamente 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.

b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

C. “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

“La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea
taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio
objetado:

a. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a
su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del
bien o servicio,

b. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de
dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del
asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.



C. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

a. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier
otro lugar en linea, creando confusion con la marca del reclamante.”

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS enfatiza que la visién actual del conflicto entre
marcas y dominios ha evolucionado dramaticamente y los mecanismos de solucion de
conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz
de la concesion de dominios que generan confusion y error entre los consumidores.

El Segundo Solicitante reitera el tema de la dilucion de la imagen comercial o0 marcaria, en
cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
identificatoria similar a las marcas y dominios del SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS, como eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios que no
correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por el SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS. Esta situacién, ademas de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se
esta afectando el derecho de propiedad que el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
tiene sobre sus signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y
constitucional.

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS refuerza las ideas anteriores sefalando que la
identidad de una organizacién por ley, y por sentido comun, sélo debe ser administrada
por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que
utilicen la identidad y marcas mas emblematicas de las distintas corporaciones. Agrega
que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensidén, las mas prestigiosas
corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde
terceros, aprovechandose de la inversion y posicionamiento en el mercado, podrian
inscribir los nombres de dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio.

Por ultimo, el Segundo Solicitante indica que se debe tener presente que, de acuerdo al
orden publico econémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado,
hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos al
Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del
dominio en cuestion, generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado. Afade,
que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un
trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a lo
anterior, considera que don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA no posee
un derecho equivalente al del Segundo Solicitante.

En suma, para el Segundo Solicitante, la buena fe, el interés legitimo, marcas y dominios



registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, todos estos son elementos que perfilan al SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion. En
razén de todas las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento
les otorga a los arbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, el
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS solicita que se le conceda el registro del nombre
de dominio siic.cl;

Que con fecha 6 de octubre de 2010, don ALDO PATRICIO NOVOA MORALES en
representacion del Primer Solicitante, don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA
BALTRA, hace su presentacion de mejor derecho argumentando que con fecha de 2 de
mayo de 2010, solicita a NIC Chile el nombre y uso del dominio siic.cl, lo que origina la
inscripcion y renovacioén del nombre del dominio mencionado, pagando oportunamente
todas las tarifas que le son aplicables, lo cual es requisito esencial para mantener una
vigencia valida. La solicitud de inscripcion se admitié a tramitacidén, puesto que no estaba
inscrito en el Registro de nombres del dominio .CL, por lo que NIC Chile habilité el
funcionamiento técnico del nombre del dominio el dia 5 de mayo de 2010, fecha anterior
al requerimiento del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. Ademas, indica que no ha
desistido en ningun caso de la solicitud de nombre de dominio siic.cl, ya que fue pagada
oportunamente la tarifa, lo que permitié que NIC Chile no la eliminara de tramite.

Don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA no comprende la causal que
afecta al SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, siendo el objetivo del dominio de SIIC
INGENIEROS completamente diferente al del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS;
lo mismo ocurre con el giro de SIIC INGENIEROS.

El Primer Solicitante hace presente que el nombre de dominio siic.cl cumple con todas y
cada una de las reglas de sintaxis para un nombre de dominio en .CL, las cuales se
encuentran publicitadas en www.nic.cl/CL-sintaxis-IDN.html. Del mismo modo, siic.cl
cumple con las exigencias comprendidas en la reglamentacion de NIC Chile y sus anexos,
los cuales constituyen las condiciones generales de contratacion de un nombre de
dominio en .CL.

Don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA considera que en ningun caso la
inscripcion de siic.cl contradice las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asi mismo los derechos y
facultades del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNQOS, como los derechos de la nacién
toda. Del mismo modo, el nombre de dominio siic.cl no va en contra de las normas del
derecho publico chileno, como también respeta las normas del orden publico econémico.
A su vez, no contradice en forma alguna las disposiciones del Cédigo de Comercio, como
tampoco las normas del Codigo Civil chileno, y en ningun caso afecta ni derechos ni
garantias constitucionales del articulo 19 de la Constitucion Politica de la Republica.

El Primer Solicitante afade que, por otra parte, el dominio siic.cl no vulnera, ni es
contrario a las normas de derecho internacional referidas a los actos de comercio,
entendiendo que respeta la legislacién nacional imperante y los tratados internacionales
ratificados y que se encuentran vigentes en Chile.



El Primer Solicitante establece que en virtud de lo que indica el punto 20 y 21 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio .CL, el
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS solicitd la revocacion de la inscripcion de
dominio siic.cl. Esta facultad es ejercida siempre y cuando estime “gravemente
afectados sus derechos” por la asignacion del nombre, a la contraparte, en este caso el
Primer Solicitante. No obstante, esta peticion debera estar fundamentada, segun lo
dispuesto en el punto 21 de la reglamentacién aludida; para estos efectos es necesario
que el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS solicite a NIC Chile por escrito la
revocacion indicando los argumentos en que se funda, argumentos que a juicio del Primer
Solicitante no se configuran. Es por esto, entre otras razones, que considera que la
solicitud de revocacion carece de todo fundamento legal, asi como también no queda de
manifiesto perjuicio ni agravio alguno que afecte al SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS. A mayor abundamiento, segun el punto 22 de la Reglamentacién, la Unica
causal de revocacion de un nombre de dominio es que su inscripcion sea abusiva o que
haya sido realizada de mala fe, ante lo cual el Primer Solicitante argumenta que en ningun
caso esta causal de revocacion se configura en esta disputa.

El Primer Solicitante sostiene que para que se considere abusiva la inscripcion de un
nombre de dominio, ésta debe cumplir con las 3 condiciones del punto 22 de la
Reglamentacion, letras a, b y ¢, copulativamente. Estas condiciones, a su juicio, no se
cumplen ni se configuran en el caso del nombre del dominio de siic.cl. En este sentido, la
posibilidad de evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, en
ningun caso se le pueden atribuir, ya que desde el afio 2003 presta servicios de Ingenieria
Civil en obras Civiles como SIIC INGENIEROS, lo que comprueba el objetivo de este
nombre de dominio, por tanto ha actuado de buena fe, debido a:

1. El dominio lo esta utilizando con la intencion auténtica de ofrecer prestar servicios
bajo el nombre de SIIC INGENIEROS.

2. Aunque no es titular de la marca “SIIC INGENIEROS”, es comunmente conocido
en el rubro de la Ingenieria por ese nombre.

3. Esta haciendo un uso legitimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de
obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

El Primer Solicitante en base a los argumentos de hecho y de derecho expuestos en los
parrafos precedentes, solicita que sea rechazada la solicitud de revocacion de dominio
hecha por el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS en contra de siic.cl, ya que la
revocacion del nombre del dominio le acarrearia perjuicios laborales y profesionales,
respecto de que la pagina Web de SIIC INGENIEROS es una herramienta valiosisima de
trabajo.

Don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA concluye su presentacion
agregando en el Cuarto Otrosi de su presentacion que subsidiariamente propone la venta
del nombre de dominio siic.cl al SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, por un precio
de venta de $35.000.000, que incluye perjuicios laborales y profesionales, puesto que la



10.

11.

12.

pagina Web de SIIC INGENIEROS es una herramienta fundamental e importantisima de
trabajo, indemnizandose también el dafio eventual que le produciria el cambiar de nombre
su empresa, ya que en los ultimos anos SIIC INGENIEROS ha alcanzado un
posicionamiento fructifero en el mercado de la ingenieria;

Que con fecha 3 de marzo de 2011, se provee la presentacion de fecha 5 de octubre de
2010 hecha por don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion del Segundo
Solicitante, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. A su vez se provee presentacion de
fecha 6 de octubre de 2010 realizada por don ALDO PATRICIO NOVOA MORALES en
representacion del Primer Solicitante, don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA
BALTRA, apercibiéndolo para que acompare los documentos ofrecidos en su presentacion,
lo que se notifica a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 8 de marzo de 2011 el Primer Solicitante, don MALIENKO AMIN
LEMUNANTU BALTRA BALTRA, cumple con lo ordenado, acompafiando los documentos
ofrecidos en su presentacién de fecha 6 de octubre de 2010;

Que con fecha 9 de marzo de 2011, se provee la presentacién hecha con fecha 8 de
marzo de 2011 por el Primer Solicitante, don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA
BALTRA, lo que es notificado a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 28 de marzo de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, resolucién que
es notificada a las partes por correo electrénico.

Que con fecha 28 de marzo de 2011, dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, en
representacion del Segundo Solicitante, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, presenta
escrito indicando que el Primer Solicitante confunde completamente el procedimiento, ya
gue no se trata de una revocacién sino que, por el contrario, es de oposicion, es decir, el
nombre de dominio solicitado es cuasi idéntico al nombre de dominio del Segundo
Solicitante. El que sea cuasi idéntico, a su juicio, hace que produzca confusiéon no tanto en
el mercado, sino que entre los usuarios de Internet, los cuales buscando la pagina del
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS sii.cl, pueda tipiar siic.cl produciéndose un error,
causal o no, pero que perjudica al SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS en su imagen
institucional, algo no menor al tratarse de un 6rgano del Estado de Chile preocupado de
algo tan delicado y complejo como es el pago de los impuestos de las personas naturales
y juridicas.

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS indica respecto al escrito de don MALIENKO
AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA que ha presentado una serie de antecedentes
que, en primer lugar, no dan certeza sobre su veracidad en cuanto a su fecha y contenido.
Sin embargo, los antecedentes muestran que el nombre por el cual ellos son conocidos
no es “SIIC” sino que es “SIIC INGENIERIA”, pudiendo haber escogido dicho nombre de
dominio.

En otro orden de ideas, el Segundo Solicitante agrega que el que don MALIENKO AMIN
LEMUNANTU BALTRA BALTRA cumpla o no con las reglas de sintaxis para el SERVICIO
DE IMPUESTOS INTERNOS es indiferente, por cuanto si no lo hubiese cumplido el
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sistema rechaza su solicitud de inmediato con lo cual su argumento cae
indefectiblemente.

El Segundo Solicitante sostiene que ha demostrado tener un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, por una parte por un tema marcario que es cuasi idéntico
a las marcas que detenta el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS vy, por otra parte, por
una seguridad de caracter institucional, ello porque no puede dejarse al azar que
cualquier persona pueda tener un dominio que confunda al usuario de Internet, mas aun
cuando una institucién se ve afectada.

El Segundo Solicitante argumenta que lo que ha hecho don MALIENKO AMIN
LEMUNANTU BALTRA BALTRA es buscar una serie de artilugios para desvirtuar su
argumento dando cuenta de otros nombres de dominio .COM, los cuales son
improcedentes e impertinentes con el caso de marras, por lo que solicita que no sean
considerados como argumentos validos de defensa. El nombre de dominio objeto de este
juicio es siic.cl y no otro.

Finalmente, el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS hace presente que es evidente y
claro la existencia de mala fe del Primer Solicitante, al proponer en el Cuarto Otrosi de su
presentacion la venta del nombre de dominio siic.cl por la suma estratosférica de
$35.000.000, sin detallar cuales son los perjuicios laborales y profesionales sufridos. Este
monto supera con creces el arancel del NIC Chile, por lo que el Segundo Solicitante
concluye que el actuar de don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA
demuestra mala fe, por cuanto hay una intencion positiva claramente expresada en su
presentacion. En este sentido, la jurisprudencia arbitral ha sido implacable en sefialar que
frente a una solicitud de dinero por un nombre de dominio cuando ha sido
desproporcionado, se estd en presencia de mala fe, por lo que procede la condena en
costas.

El Segundo Solicitante termina su escrito solicitando que se tome en consideracién la
actitud del Primer Solicitante y se lo condene en costas.

Que con fecha 11 de abril de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 28 de marzo
de 2011 por dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, en representacion del Segundo
Solicitante, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, lo que se notifica 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 Reglamentacién de NIC Chile senala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién no contrarie las normas
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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 publicacion de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en trdmite 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 ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus
legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante, don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA, indica
que desde el afo 2003 presta servicios de Ingenieria Civil en obras civiles bajo la razén
social SIIC INGENIEROS;

Que mediante la documentacién acomparada por el Primer Solicitante, y no objetada por
el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA
BALTRA ha acreditado que la sigla “SIIC” que forma parte de SIIC INGENIEROS,
corresponde al acrénimo de “SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL”. Asimismo, el
Primer Solicitante ha acreditado que ha utilizado la razdn social SIIC INGENIEROS desde
a lo menos el ano 2004, siendo conocido en el mercado por dicho nombre;

Que si bien el Primer Solicitante del nombre de dominio siic.cl objeto del presente juicio
arbitral es don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA como persona natural,
mediante la documentacién acompanada por éste, y no objetada oportunamente por el
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA
BALTRA ha acreditado ser el representante legal de la empresa SIIC INGENIEROS;

Que contrariamente a lo que sefala el Primer Solicitante, el juicio de autos no
corresponde a una revocacién de la inscripcion de dominio siic.cl, no siendo por
consiguiente aplicables a este caso las normas de la Reglamentacion relativas a las
revocaciones;

Que el Segundo Solicitante, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, sefnala que es el
servicio del Estado cuyos objetivos y fines son ser responsable de administrar con
equidad el sistema de tributos internos, facilitar y fiscalizar el cumplimiento tributario,
propiciar la reduccién de costos de cumplimiento, y potenciar la modernizacién del Estado
y la administracién tributaria en linea. Agrega que es reconocido como una de las
administraciones tributarias mas modernas del mundo, con altos y crecientes niveles de
eficacia en su accionar, que opera bajo estandares de calidad que constituyen un modelo
para instituciones similares. A su vez, sefiala que aporta efectivamente al desarrollo
econdmico del pais, liderando el proceso modernizador del Estado y cuyos funcionarios
son plenamente competentes, probos y comprometidos con los objetivos estratégicos de
la organizacion;

Que a través de la documentacién acompafnada por el Segundo Solicitante, y no objetada
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14.

15.

16.

por el Primer Solicitante, el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS ha acreditado ser
titular de las siguientes marcas comerciales: “SlI” Registro N° 599.626 para distinguir
productos de la clase 16 y N° 611.952 para distinguir servicios de la clase 35; “Sll EN
LINEA” Registro N° 730.356 para distinguir productos de la clase 16, N° 730.355 para
distinguir servicios de la clase 35 y N° 730.354, para distinguir servicios de la clase 38;
“Sll ONLINE” Registro N° 730.353 para distinguir productos de la clase 16, N° 730.352
para distinguir servicios de la clase 35 y N° 730.351 para distinguir servicios de la clase
38; “Sll SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS” Registro N° 622.954 para distinguir
productos de la clase 16; “SIIEDUCA” Registro N° 771.056 para distinguir servicios de la
clase 41 y N° 717.057 para distinguir productos de la clase 35; “SIINTERNET” Registro
N° 622.953 para distinguir productos de la clase 16; “SIINTERNET WWW.SII.CL
FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO” Registro N° 676.805 para distinguir
productos de la clase 16;

Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres de
dominio asii.cl, canalsii.cl, dsii.cl, sii.cl, siichile.cl, siie.cl, siip.cl y siis.cl;

Que si bien es cierto que el Primer Solicitante es conocido como “SIIC INGENIERIA” y no
como “SIIC”, a juicio de este sentenciador es légico que don MALIENKO AMIN
LEMUNANTU BALTRA BALTRA buscara para su empresa un nombre de dominio que
cumpliera con un rol mnemotécnico. Al respecto, es indudable que la expresién “SIIC”, la
cual utiliza para identificar a su sociedad, cumple dicho rol mejor que la expresion “SIIC
INGENIERIA”, por lo que al estar disponible el dominio siic.cl, éste fue solicitado;

Que haciendo uso de sus facultades como arbitro arbitrador, este sentenciador ha podido
constatar en la pagina Web de NIC Chile que ya coexisten varios nombres de dominio
asignados a terceros que comienzan con el prefijo “SlI”, tales como siif.cl, siifcom.cl,
siigsa.cl, siii.cl, siinve.cl, siio.cl, siisa.cl y siito.cl, entre otros. Ademas, existen
numerosos otros nombres de dominio que incorporan la sigla “SlI”, los cuales también han
sido asignados a terceros;

Que por consiguiente, si ya coexisten nombres de dominio tales como siif.cl, siii.cl, y
siio.cl a nombre de terceros con los dominios asignados al SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS, no se ve impedimento alguno para que lo haga también el nombre de dominio
siic.cl de autos pedido por don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA;

Que a mayor abundamiento, el nombre de dominio siic.cl ya estuvo asignado desde el
ano 2003 hasta el ano 2009 a don MARIO ANDRES JARPA REYES, sin que durante esos
seis afos el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS haya iniciado una accién de
revocacion en contra del titular de dicho dominio. Por consiguiente, este sentenciador no
advierte como podrian producirse ahora los confusiones y errores en el mercado a los que
alude el Segundo Solicitante, en circunstancias que no se produjeron durante los seis
anos que coexistieron los dominios sii.cl y siic.cl con anterioridad;

Que de los documentos probatorios acompafnados por el Primer Solicitante en este
proceso, éste ha acreditado un uso real y efectivo de la expresién “SIIC” en el mercado,
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20.
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22.

con anterioridad al inicio de este juicio arbitral, a pesar de que don MALIENKO AMIN
LEMUNANTU BALTRA BALTRA no haya acreditado tener registrada dicha marca;

Que en vista de lo anterior, puede concluirse que el Primer Solicitante le esta dando un
uso legitimo al nombre de dominio siic.cl, que no afecta los derechos o intereses del
Segundo Solicitante;

Que, ademas, dado que los rubros de las partes en este juicio arbitral son distintos y no
relacionados, este arbitro no ve cémo podrian ser inducidos los usuarios de Internet o
consumidores en general a error o confusion si el dominio siic.cl de autos le es asignado
al Primer Solicitante;

Que en cuanto al argumento del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS respecto a que
existiria mala fe del Primer Solicitante, al proponer en el Cuarto Otrosi de su demanda de
mejor derecho la venta del nombre de dominio siic.cl por la suma de $35.000.000, sin
detallar cudles son los perjuicios laborales y profesionales sufridos, es efectivo que dicho
monto supera con creces el arancel del NIC Chile y podria en otras circunstancias ser
considerada la oferta de venta efectuada como un indicio de mala fe de parte de don
MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA. No obstante, a la luz de los
antecedentes alegados por el Primer Solicitante y de los antecedentes acompariados,
puede concluirse que existe por parte del Primer Solicitante un legitimo interés en el
nombre de dominio en conflicto, ademas de tener éste derechos al uso de la sigla “SIIC”,
de tal forma que no corresponderia en este caso decretarse la condena en costas en
contra del Primer Solicitante;

Que, a mayor abundamiento, don MALIENKO AMIN LEMUNANTU BALTRA BALTRA
pidi6 el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor
el principio “first come, first served”, principio que sumado a los otros antecedentes
mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio
siic.cl;

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 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 conviccion de que a don MALIENKO AMIN
LEMUNANTU BALTRA BALTRA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio siic.cl al Primer Solicitante, don MALIENKO AMIN
LEMUNANTU BALTRA BALTRA, RUT N2 10.980.303-0.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.
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Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan esta
sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofna Alicia Medel Acufa, quienes

firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 4 de octubre de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acufa
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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