Fallo arbitral por dominio “ssii.cl”

FERNANDO ANTONIO BARTOLOME COSTA BAU

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 27 de Junio de 2007

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio OF06977, de 26 de Diciembre 2006, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designaciéon
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de

dominio ssii.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto don FERNANDO ANTONIO BARTOLOME COSTA
BAU, por si mismo, domiciliado Agustinas 1442, Torre A, oficina 304,

comuna de Santiago, Santiago, quien tiene la calidad de primer



solicitante del nombre de dominio ssii.cl, el cual pidi6é a su favor el dia
09 de Septiembre de 2006, a las 21:07:28 horas GMT y SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS, representada por Silva y Compaiia, en la
persona de dofia Johanna Calderén, ambos domiciliados, para estos
efectos, en Hendaya 60, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, quien
tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio
ssii.cl, el cual pidié a su favor el dia 29 de Septiembre de 2006, a las
17:42:34 horas GMT.

TERCERO: Que por resoluciéon de fecha 29 de Diciembre de 2006, la
cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito acepté el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el

dia 15 de Enero de 2007, a las 9:00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 15 de Enero de 2007, tuvo lugar el comparendo
decretado con la asistencia del primer solicitante FERNANDO COSTA
BAU y el segundo solicitante del nombre de dominio, SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS, representada por don Rodrigo Ledn Urrutia de
Silva y Compafia. El arbitro procedié a calificar la personeria de los
comparecientes y la consignacion decretada, estimando ambas
bastantes, y acto seguido se acuerdan y fijan las normas de
procedimiento a las que se cefiria la controversia, todo ello segun

consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 9, de autos.



SEXTO: Que por resolucion de fecha 15 de Enero de 2007, la cual rola
en autos, se notificO a las partes el comparendo y las resoluciones

dictadas en él.

SEPTIMO: Que por escrito que la a foja 18 la parte de SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS, solicité la asignacion del nombre de dominio
ssii.cl a su favor aduciendo las siguientes razones: que se trata de un
servicio del Estado, cuyos objetivos y fines son la administraciéon con
equidad el sistema de tributos internos, facilitar y fiscalizar el
cumplimiento tributario, propiciar la reduccibn de costos de
cumplimiento y potenciar la modernizacion del Estado y la
administracion tributaria en linea. Que los contribuyentes observan y
ven en este servicio un ente que actla con equidad y justicia; que es un
organo facilitador en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones
tributarias, producto de lo cual el pais presenta niveles de cumplimiento
tributario que son ejemplo en el ambito internacional; que es objetivo
permanente del servicio su continua modernizacion en, haciendo uso
intensivo de las nuevas tecnologias de la informacion y de las
comunicaciones. Que dentro de lo anterior se encuentra la pagina oficial
del servicio sii.cl, reconocido mundialmente como una de los servicios
mas desarrollados en el tema de servicios electronicos al contribuyente;
que este sitio contiene informacion de los sistemas de declaracion
electrénica a la factura y boletas electrénicas y de la declaracion a la
renta y el Impuesto al Valor Agregado. Que existe un fuerte vinculo y
reconocimiento absoluto por parte de la ciudadania entre el servicio y
las siglas SIl. Que ademas el servicio es titular y ha registrado
comercialmente maracas tendientes a proteger su identidad:
Denominacion Sll: registro 599.626, clase 16; registro 611.952, clase
35; denominacion SllI en linea: registro 730.356, clase 16; registro

730.355, clase 35; registro 730.354, clase 38; denominacion Sll online:



registro 730.353, clase 16; registro 730.352, clase 35; registro
730.351, clase 38; denominacion Sll Servicios de Impuestos Internos:
registro 622.954, clase 16; denominacion Slleduca: registro 717.057,
clase 16; denominacion Sllinternet 622.953, clase 16; denominacion
Slinternet www.sii.cl facilitando el cumplimiento tributario: registro
676.805, clase 16. Que el dominio en cuestion siim.cl provoca confusion
y dilucién de la marca notoria y distintiva en la sociedad de este servicio
del Estado en los contribuyentes, crean la asociacion que este sitio es
parte del servicio del Estado y que proveer servicios asociados o afines a
la factura electrénica, boleta electronica, declaraciones electronicas de
contribuyentes, firma electronica y todo lo relacionado a elementos
electronicos del contribuyente que pueda utilizar con Servicio de
Impuestos Internos. Que a la luz de los principios que subyacen a la
norma del articulo 22 del reglamento de NIC Chile que considera las
cuales de revocacion de un nombre de dominio por considerase abusiva,
toda vez que ésta sea idéntica o engafosamente 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; que el asignatario del
nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos y que el
nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Que por lo
anterior, sostiene la actora, el conflicto entre marcas y dominios a
evolucionado en consolidar soluciones que se hagan cargo del perjuicio
comercial que las empresas sufren a raiz de la concesion de dominios
que generan confusion y error entre los consumidores. Que la marca Sll
ya se vincula a la actora en Internet y por tal motivo tiene justo temor
de que todo el capital de posicionamiento que ha hecho del concepto
“SII” en el mundo real se pierda y diluya en el mundo virtual con su
equivalente “SSll.cl” en manos de un titular distinto de ella; por cuanto
el primer solicitante, de obtener el registro del nombre de dominio a su

favor, capitalizaria para si los beneficios de su registro marcario y



afectaria derechos e intereses de terceros. Por tales motivos, y por
cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor derecho al nombre

de dominio “ssii.cl”, solicita la asignacion del mismo a su nombre.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 06 de Marzo de 2007, notificada
con la misma fecha, la cual rola a fojas 41 de autos, se tuvo por
presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte
de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS y se confirié traslado al primer
solicitante, don FERNANDO COSTA BAU, el cual fue evacuado en

rebeldia.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 20 de Marzo de 2007, que rola a
fojas 42, se recibid6 la causa a prueba, fijando como hechos
substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o
interés de las partes en el nombre “ssii.cl” y “utilizacién efectiva que las

partes han hecho del nombre “ssii.”.

DECIMO: Que durante el término probatorio, la parte de SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS, acompafo los siguientes documentos: copia del
home page del sitio web del SllI; listado de marcas que incluyen la sigla

SllI, del SllI, los cuales rolan a fojas 43 y siguientes

UNDECIMO: Que por resoluciéon de fecha 04 de Abril de 2007, que rola
la fojas 46, notificada a las partes el dia ese mismo dia, se tuvo por
presentados los documentos con citacion de parte contraria, los cuales

no fueron objetados dentro del plazo respectivo.



DUODECIMO: Que el primer solicitante FERNANDO COSTA BAU, no

ofrecid ni rindié prueba alguna.

DECIMOTERCERO: Que por resolucion de fecha 10 de Abril de 2007,
notificada ese mismo dia, la cual rola a fojas 47 de autos, se fijo el plazo
de cinco dias para observaciones a la prueba rendida y a otros aspectos
del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por ninguna de

las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee y es titular de la marca “SIl” para variados
productos y clases de la clase, que se encuentran registradas en el
Departamento de Propiedad Industrial, los cuales rolan a fojas 37 y
siguientes; que es, ademas, titular de variadas marcas registradas en
para distintos productos y clases, en la que la palabra Sll sirve de base
o se incluye en dichas marcas, tales como Sll en linea; Sll online; SlI
Servicio de Impuestos Internos; SIlI educa Slinternet; Slinternet
www.sii.cl facilitando el cumplimiento tributario, dichos y documentos
todos que no han sido controvertidos por el demandado, permiten
considerar razonablemente que el segundo solicitante, SIl SERVICIOS
DE IMPUESTOS INTERNOS, tiene derechos marcarios a su favor sobre el

nombre “ssii.cl”.

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante, don FERNANDO COSTA BAU, con domicilio en
la ciudad de Santiago, tiene la calidad de particular, puesto que ello no

ha sido controvertido en autos.



TERCERO: Que, recibida la causa a prueba, solo la parte de SERVICIOS
DE IMPUESTOS INTERNOS, rindié probanzas adicionales sobre sus
derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre “SIIM”,
y, ademas, rindi6 abundante y calificada prueba sobre la utilizacion
efectiva que ha hecho del mismo mediante documentos que no fueron

objetados dentro de plazo de citacion.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante don FERNANDO COSTA BAU, no ha acreditado
tener mejor derecho a su favor sobre el nombre “ssii.cl”’; ni ha
concurrido a las diversas etapas de este proceso, mas aun dada la
naturaleza de este Tribunal y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento

NIC — Chile, de no requerir el patrocinio de un abogado.

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los
derechos marcarios del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, sobre el
nombre “ssii” constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de

dominio “ssii.cl”.

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio “first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos tratandose de causas
tramitadas sin oposicion de la parte contraria, como es en este caso.
Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta,
tiene su excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a
quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio
antes sefialado. El valor absoluto del este principio se verifica en
aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde

probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en



su valoracién, de modo tal que el unico modo romper dicha igualdad de
derechos es con la aplicacion no de una regla de derecho sino de un
principio, esto es; “first come, first served”. En consecuencia, en el caso
sub lite ello no ocurrid, toda vez que solo una de las partes, SERVICIO
DE IMPUESTOS INTERNOS, presentdé prueba de su mejor derecho como

segundo solicitante del nombre de dominio en cuestion.

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a
este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho

por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrio.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio “ssii.cl”
por parte del primer solicitante constituye, por lo expuesto, una
amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre de

dominio.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “ssii.cl” al segundo

solicitante, esto es, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber

tenido motivos plausibles para litigar.



Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Actuario

llicha Maureira Duarte Pablo Sallés Ubilla
6.787.302-5 9.900.757-5



