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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio bab.cl  
Oficio OF08756 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 12 de diciembre de 2007, MCB CONSULTORES LIMITADA, representada 

en calidad de contacto administrativo por don MIGUEL ANDRÉS BRITO CALDERÓN 
solicita la inscripción del nombre de dominio bab.cl. Posteriormente, con fecha 20 de 
diciembre de 2007, YOUNG & RUBICAM INC., representada en calidad de contacto 
administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo 
dominio bab.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje; 

 
2. Que mediante Oficio OF08756, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la 

resolución del conflicto sobre el referido dominio; 
 
3. Que con fecha 31 de marzo de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro 

mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una 
audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 8 de abril de 2008, a 
las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha 
aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada; 

 
4. Que con fecha 8 de abril de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que 

asiste, por un lado, don MIGUEL ANDRÉS BRITO CALDERÓN en calidad de agente 
oficioso del Primer Solicitante, MCB CONSULTORES LIMITADA y, por la otra, doña 
CLAUDIA MARÍA MENDEZ MASSARDO, quien comparece como agente oficioso del 
Segundo Solicitante, YOUNG & RUBICAM INC., y asimismo acredita haber consignado el 
monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro; 

 
5. Que con fecha 15 de abril de 2008, el Segundo Solicitante, YOUNG & RUBICAM INC., 

consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica 
mediante resolución de fecha 16 de abril de 2008; 

 
6. Que con fecha 22 de abril de 2008, don MIGUEL ANDRÉS BRITO CALDERÓN, en 

representación del Primer Solicitante, MCB CONSULTORES LTDA., hace su 
presentación, en donde da a conocer los argumentos y elementos que desde su 
perspectiva justifican lo que considera es su mejor derecho al dominio bab.cl. Señala el 
Primer Solicitante que con fecha 1 de diciembre de 2007, la empresa BOOKS AND BITS 
contrató los servicios de MCB CONSULTORES LTDA., para desarrollar el nuevo portal de 
la empresa BOOKS AND BITS, el cual ya utiliza el dominio booksandbits.cl. En el marco 
del desarrollo de dicho proyecto, el dominio en conflicto fue solicitado a su nombre por 
MCB CONSULTORES LTDA con fecha 12 de diciembre de 2007.  

 
El Primer Solicitante añade que la razón principal de esta inscripción fue absolutamente 
técnica y profesional, pues se vieron en la necesidad de desarrollar el futuro portal en un 
sitio independiente del que estaba paralelamente en funcionamiento. De esta forma, 
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indica MCB CONSULTORES LIMITADA, todo el sitio se desarrolló sobre el dominio 
bab.cl, es decir, la inscripción del dominio no tuvo la intención de negociar en forma 
alguna la propiedad del mismo, ni tampoco se pidió para proteger alguna marca o sigla, 
sino que para hacer un uso efectivo y profesional de éste. Agrega el Primer Solicitante 
que sigue actualmente haciendo un uso correcto, real y profesional del dominio inscrito. 
Es así como con el fin de mantener sus productos actualizados, y acorde a los estándares 
de la Web, requieren el acceso a desarrollo que les permite la propiedad del dominio. 
 
Por otro lado, MCB CONSULTORES LIMITADA hace presente que la certificación 
entregada por Transbank para poder hacer uso de sus servicios mediante el sistema 
Webpay, que por razones de seguridad debe estar asociado al dominio, se vinculó en 
este caso a bab.cl, por lo que cualquier cambio les haría incurrir en nuevos gastos. 
Además, agrega el Primer Solicitante, la selección del dominio bab.cl no pretendió 
perjudicar a persona alguna ni tampoco fue caprichosa, sino que está fundamentada en 
que representa la sigla diminutiva de la marca de su cliente BOOKS AND BITS. Por 
último, añade el Primer Solicitante, los gastos incurridos en la inscripción y otras gestiones 
relativas al dominio bab.cl ascienden a $20.170 por la inscripción y a 320 UF por el 
desarrollo del sitio; 

 
7. Que con fecha 22 de abril de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación 

del Segundo Solicitante, YOUNG & RUBICAM INC., presenta demanda de asignación del 
dominio bab.cl, señalando que ésta es una compañía que corresponde a una de las 
agencias de comunicación y marketing más importantes del mundo. Fundada en el año 
1923, cuenta actualmente con 182 oficinas distribuidas en más de 82 países del mundo, 
tales como Holanda, Grecia, Nueva Zelanda, Tailandia, España, Australia, Canadá, 
China, Serbia, Colombia, Francia, Eslovaquia, Bélgica, Rumania, etc. 

 
Agrega el Segundo solicitante que debido a su reconocimiento a nivel mundial, YOUNG & 
RUBICAM INC. ha ampliado sus servicios no solamente al área de comunicación, sino 
que ha explorado nuevos ámbitos, como por ejemplo, comunicación interactiva y cualquier 
otro medio de comunicación, publicidad por los distintos medios, etc., siempre con la 
particular y característica forma de  YOUNG & RUBICAM INC. Indica el Segundo 
Solicitante que BAV corresponde a un sistema de análisis creado y desarrollado por 
YOUNG & RUBICAM INC. para el estudio de posicionamiento de marcas comerciales en 
el mercado mundial. Actualmente BAV, atendido el esfuerzo desplegado por YOUNG & 
RUBICAM INC., abarca múltiples mercados y miles de marcas en el mundo entero. De 
esta forma, para el Segundo Solicitante, BAV se ha convertido en una herramienta 
indispensable para cualquier empresa o persona que actualmente desee implementar 
algún tipo de negocio, ya que permite examinar el perfil de la marca, su posicionamiento 
en el mercado, la percepción de los consumidores y, lo que es más importante, sus 
eventuales posibilidades de desarrollo. El sistema creado por YOUNG & RUBICAM INC. 
ya ha sido utilizado en Chile en los años 1996, 2001, 2003 y 2005. 
 
YOUNG & RUBICAM INC., con el objeto de proteger sus derechos cuenta con la marca 
“BAV” registrada bajo el Nº 554.091, para distinguir “servicios de agencias de publicidad, 
servicios de investigación de marcas comerciales y de mercado, y realización de 



 

 
 

3 

encuestas de investigación en el campo de las marcas comerciales” de la clase 35, lo cual 
se acredita mediante copia del certificado de registro correspondiente que se acompaña 
con la presentación. Asimismo, YOUNG & RUBICAM INC. tiene registrada la marca 
“BAV” en su país de origen, Estados Unidos, bajo los siguientes registros: 
 

• “BAV”, Registro Nº 2788343, para distinguir servicios de la clase 35, de fecha 2 
de diciembre de 2003, en Estados Unidos. 

 
• “BAV”, Registro Nº 2628581, para distinguir servicios de la clase 35, de fecha 1  

de octubre de 2002, en Estados Unidos. 
 
El Segundo Solicitante señala que los registros citados confirman que la marca “BAV” de 
su propiedad goza de reconocimiento en el extranjero. Añade que YOUNG & RUBICAM 
INC. es una de las agencias de publicidad y marketing más grandes e importantes del 
mundo y que uno de sus principales servicios corresponde al medidor y análisis de 
marcas comerciales denominado “BAV”, el cual goza de reconocimiento no sólo en Chile, 
sino que también a nivel mundial. 
 
Indica YOUNG & RUBICAM INC. que la marca “BAV” de su propiedad es gráficamente 
casi idéntica y fonéticamente idéntica al dominio solicitado en estos autos, y la simple 
modificación de la letra “V” final por una letra “B” no puede ser considerada bajo ninguna 
circunstancia como un elemento diferenciador suficiente. Según el Segundo Solicitante, 
cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio solicitado pensará que se trata de un 
sitio de YOUNG & RUBICAM INC. o que cuenta con su autorización. 
 
Añade el Segundo Solicitante que se debe considerar que la marca “BAV” es 
efectivamente utilizada por YOUNG & RUBICAM INC. a nivel mundial para individualizar y 
distinguir un servicio de análisis de marcas comerciales. Asimismo, debe tenerse presente 
que MCB CONSULTORES LIMITADA no presenta vinculación alguna con el nombre de 
dominio en disputa. En efecto, no cuenta con marcas comerciales, nombres de dominio u 
otro derecho por el cual pueda acreditar racionalmente algún tipo de conexión con el 
dominio materia de estos autos. Es así como en estos autos se ha solicitado un nombre 
de dominio fonéticamente idéntico a las marcas comerciales con que cuenta YOUNG & 
RUBICAM INC. a nivel mundial, lo cual evidentemente producirá toda suerte de errores y 
confusiones en los usuarios.  
 
YOUNG & RUBICAM INC. señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de 
interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una 
serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los 
denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Indica que el nombre de 
dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la 
cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta 
forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales 
como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de 
nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, 



 

 
 

4 

de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, “UNIVERSIDAD DE CHILE”, 
“JUMBO” o “FIAT”, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. 
De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se 
transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. 
 
En cuanto a los criterios aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres de 
dominio, YOUNG & RUBICAM INC. menciona que el criterio de la titularidad sobre marcas 
comerciales y su relación con los nombres de dominio es uno de ellos. Agrega que como 
consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos 
cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De 
esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las 
subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el 
derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme 
jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los 
nombres de dominio y las marcas comerciales. Añade el Segundo Solicitante que los 
nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos 
con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de 
dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como 
identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, 
buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, 
facilitando así el comercio, de tal forma que han pasado a constituir un medio de 
publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos o servicios, 
fortaleciéndose así la marca.  
 
En razón de lo anterior, el Segundo Solicitante señala que los conflictos por asignación de 
nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros, en atención a la titularidad de 
registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. En este sentido, 
YOUNG & RUBICAM INC. cuenta con registros marcarios para la expresión “BAV”, los 
cuales además son efectivamente utilizados en el mercado, según acredita mediante 
copias de los certificados de registro correspondientes que se acompañan. Por lo anterior, 
considera que resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés 
para YOUNG & RUBICAM INC., toda vez que constituye una gran herramienta para darse 
a conocer y promocionar sus productos en el mercado.  
 
En el contexto de las normas legales, el Segundo Solicitante indica que se debe tener 
presente que con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada 
Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y 
Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
“ICANN”). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos 
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Añade el 
Segundo Solicitante que en su título preliminar dicha normativa señala que se 
considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: 
“El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de 
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.” ICANN es, 
a nivel mundial la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la 
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reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como 
asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.  
 
Agrega YOUNG & RUBICAM INC. que el Informe Final de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), así 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 revocación de un nombre de dominio se deben 
considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente 
similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses 
legítimos sobre él, o si es que se ha registrado el dominio de mala fe. A mayor 
abundamiento, el Segundo Solicitante indica que dichos criterios han sido recogidos por 
los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile. En particular, el artículo 22 del 
referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala: “Será causal de revocación de 
un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de 
mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se 
cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o 
engañosamente 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.”  
 
Al respecto el Segundo Solicitante indica que si se asignara el nombre de dominio al 
demandado, se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca que corresponde 
a la expresión “BAV” de YOUNG & RUBICAM INC. y podría causar confusión a los 
usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio bab.cl con la intención de 
informarse acerca de la empresa, plantas y productos de ésta. En síntesis, el criterio que 
reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un 
hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del 
conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, 
dado que YOUNG & RUBICAM INC. es titular de registros marcarios vigentes, los cuales 
son reproducidos parcialmente por el nombre de dominio en disputa.  
 
Otro criterio que el Segundo Solicitante considera aplicable para la resolución de este 
conflicto es Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido. Al respecto, considera el 
Segundo Solicitante que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una 
denominación – en este caso la marca comercial “BAV” – la cual corresponde a uno de 
los servicios con presencia mundial creado y desarrollado por YOUNG & RUBICAM INC., 
pueda ser amparado y protegido de terceros que pretenden aprovecharse de ella. 
 
Además, el Segundo Solicitante cita el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el cual 
postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al 
mismo fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, además, indica que cuando una marca 
alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio, su campo de protección debe 
ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte 
de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París. Es evidente para 
el Segundo Solicitante que la aplicación de este criterio obliga a concluir que él tiene el 
mejor derecho sobre el nombre de dominio bab.cl, debido a que la expresión “BAV”  
identifica un servicio prestado y desarrollado por YOUNG & RUBICAM INC. a nivel 
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mundial, de tal forma que ha sido él quien le ha otorgado fama y prestigio. El Segundo 
Solicitante concluye que corresponde la aplicación de este principio a la resolución del 
conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio bab.cl a YOUNG & 
RUBICAM INC. 
 
Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio 
de París, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de 
ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 bis, el cual establece que: “Los países 
de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a 
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca 
de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, 
susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del 
registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos 
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la 
reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear 
confusión con ésta.” 
 
Esto implica, para el Segundo Solicitante que, los signos famosos y notorios, como es el 
caso de los nombres de dominios y marcas de YOUNG & RUBICAM INC., han de 
protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su 
explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco 
de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para 
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha 
notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa 
y notoria. 
 
El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial 
legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio 
indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos 
productos y servicios. Pues bien, YOUNG & RUBICAM INC. tiene registrada la marca 
“BAV”, la cual es fonéticamente idéntica al nombre de dominio en disputa.  

 
Agrega el Segundo Solicitante que también es aplicable el criterio de la identidad, el cual 
establece que corresponderá 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. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de 
dominio en conflicto debe ser asignado a YOUNG & RUBICAM INC., ya que es titular de 
la marca famosa y notoria “BAV”, la cual es fonéticamente idéntica al nombre de dominio 
en cuestión. Finalmente, a este respecto, añade el Segundo Solicitante, cabe hacer 
presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo 
de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio viñasdelmaipo.cl: “El criterio de la 
identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una 
más estrecha relación con el mismo”. 
 
El Segundo Solicitante concluye que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo 
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presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de registros marcarios 
vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esas marcas con los 
productos y servicios que presta, considera que YOUNG & RUBICAM INC. tiene el mejor 
derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los 
antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido YOUNG & 
RUBICAM INC. quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “BAV”. En 
estas circunstancias, indica por último el Segundo Solicitante, y existiendo dos solicitudes 
válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento 
de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, 
sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de 
nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el mejor derecho de YOUNG 
& RUBICAM INC. sobre el signo en disputa. 
 
Por último, añade el Segundo Solicitante, los nombres de dominio son la herramienta que 
permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras 
constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, 
evidentemente la asignación del dominio bab.cl al Primer Solicitante constituiría una 
causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el 
espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, 
la Reglamentación de NIC Chile, la jurisprudencia arbitral y los Tratados Internacionales 
sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las 
evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, 
obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los 
intereses de YOUNG & RUBICAM INC.; 
 

8. Que con fecha 2 de mayo de 2008, se da traslado al Segundo Solicitante de la 
presentación hecha con fecha 22 de abril de 2008 por don MIGUEL BRITO CALDERÓN, 
en representación del Primer Solicitante, MBC CONSULTORES LTDA. Asimismo, se da 
traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de fecha 22 de abril de 2008 
presentada por don MATIAS SOMARRIVA LABRA en representación del Segundo 
Solicitante, YOUNG & RUBICAM INC.; 

 

9. Que con fecha 12 de mayo de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA en 
representación del Segundo Solicitante, YOUNG & RUBICAM INC., evacúa el traslado, 
indicando que el Primer Solicitante señala livianamente que su mejor derecho emanaría 
de la existencia de una supuesta sociedad BOOKS AND BITS, la cual no presenta 
vinculación alguna con el nombre de dominio solicitado en estos autos. Lo anterior pone 
de manifiesto que MCB CONSULTORES LIMITADA pretende sustentar su presunto mejor 
derecho en base a la supuesta existencia de una sociedad que no presenta relación o 
vinculación alguna con el dominio en disputa. En efecto, agrega el Segundo Solicitante, 
BOOKS AND BITS corresponde a un tercero ajeno al presente juicio y cuya existencia no 
se encuentra acreditada en autos. 

 
YOUNG & RUBICAM INC. cuenta con una serie de registros marcarios y nombres de 
dominio que se estructuran sobre la base de la expresión “BAV”, fonéticamente igual al 
nombre de dominio de autos. De esta manera, resulta evidente para el Segundo Solicitante 
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que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio bab.cl pensará lógica y 
razonablemente que se trata de un nuevo dominio de YOUNG & RUBICAM INC. o 
autorizado por él, lo cual evidentemente no es así. En este sentido, señala el Segundo 
Solicitante que cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es 
aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de 
Internet.  
 
Por último, agrega el Segundo Solicitante, el hecho que el nombre de dominio bab.cl se 
encuentre actualmente en uso, no concede un mejor derecho sobre el mismo al Primer 
Solicitante. En efecto, la utilización que puede hacer el Primer Solicitante corresponde 
simplemente a una prerrogativa que establece NIC Chile, pero ello en ningún caso implica 
que MCB CONSULTORES LIMITADA deberá dejar de probar su mejor derecho sobre el 
dominio en disputa. En este sentido, añade el Segundo Solicitante, si YOUNG & RUBICAM 
INC. incurrió en gastos, ello no puede ser tomado como un argumento de mejor derecho, ya 
que éstos fueron efectuados bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que se 
trata de una solicitud aún en trámite. 
 
Indica el Segundo Solicitante, que cabe tener presente que el mismo Reglamento de NIC 
Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las 
solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de 
haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho, sino que 
muy por el contrario, el Primer Solicitante debe acreditar su mejor derecho sobre el 
dominio en disputa, lo cual en el caso de autos no se ha verificado. En caso contrario, 
todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio no tendría sentido alguno. A 
su vez, YOUNG & RUBICAM INC. considera haber acreditado fehacientemente a través de 
la documentación acompañada, su mejor derecho e intereses legítimos que tiene sobre el 
nombre de dominio en disputa. 
 
El Segundo Solicitante considera que en el caso de autos debe primar como antecedente 
fundamental las marcas comerciales de que es titular YOUNG & RUBICAM INC., y que 
acreditan su mejor derecho. Agrega el Segundo Solicitante que tanto en el derecho 
comparado, como en la jurisprudencia, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre 
los nombres de dominio y las marcas comerciales. En el caso de autos, dicha relación 
resulta aún más evidente, ya que YOUNG & RUBICAM INC. es titular de registros marcarios 
gráfica y fonéticamente muy similares al dominio solicitado en autos. Añade el Segundo 
Solicitante que, por su parte, MCB CONSULTORES LIMITADA no cuenta con registro 
marcario alguno en nuestro país, en virtud del cual pueda acreditar algún tipo de vinculación 
o derecho sobre el nombre de dominio solicitado. En efecto, continúa el Segundo 
Solicitante, el Primer Solicitante no presenta vinculación alguna con el dominio en disputa. 
No existe ningún antecedente en virtud del cual MCB CONSULTORES LIMITADA pueda 
argumentar racionalmente un mejor derecho sobre el dominio bab.cl. Como consta en 
estos autos, el Primer Solicitante no cuenta con registros marcarios, nombres de dominio, 
ni otro título que le confiera algún derecho sobre bab.cl; 
 

10. Que con fecha 14 de mayo de 2008, se provee el escrito presentado por el Segundo 
Solicitante con fecha 12 de mayo de 2008; 
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11. Que con fecha 3 de junio de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es 

notificada  a las partes por correo electrónico.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la 
Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los 
árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de 
“arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le 
dictaren; 

 
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de 

responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas 
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética 
mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros; 

 
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días 

corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en 
trámite de la página 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; 

 
4. Que el MCB CONSULTORES LTDA. señala haber sido contratado por la empresa BOOKS 

AND BITS para desarrollar un nuevo portal de Internet para dicha empresa. Sin embargo, 
esto no lo acredita mediante documento alguno; 

 
5. Que sin perjuicio de lo anterior, este sentenciador ha podido comprobar de una inspección 

personal de la página Web ubicada bajo el dominio bab.cl que ésta efectivamente está 
siendo usada en los términos señalados por el Primer Solicitante, esto es, en relación a un 
portal que da a conocer a la empresa que MCB CONSULTORES LTDA. señala ser su 
mandante, BOOKS AND BITS, y a través del cual se pueden comprar los productos que 
esta última comercializa; 

 
6. Que el Segundo Solicitante, YOUNG & RUBICAM INC., ha acreditado ser titular en Chile de 

la marca comercial “BAV” registrada bajo el Nº 554.091, para distinguir “servicios de 
agencias de publicidad, servicios de investigación de marcas comerciales y de mercado, y 
realización de encuestas de investigación en el campo de las marcas comerciales” de la 
clase 35. Asimismo, es titular de la marca “BAV” inscrita en Estados Unidos bajo el 
Registro Nº 2788343 para distinguir servicios de la clase 35 y Registro Nº 2628581 para 
distinguir servicios de la clase 35; 

 
7. Que el Segundo Solicitante señala que “BAV” corresponde a un sistema de análisis creado 

y desarrollado por YOUNG & RUBICAM INC. para el estudio de posicionamiento de marcas 
comerciales en el mercado mundial; 
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8. Que de los antecedentes acompañados en estos autos, se desprende que el Segundo 
Solicitante le ha dado un uso esporádico a la marca comercial “BAV”, toda vez que se ha 
usado específicamente en los años 1996, 2001, 2003 y 2005, concluyéndose que en la 
actualidad no se está usando. Eso se ve refrendado por  la misma documentación 
acompañada por YOUNG & RUBICAM INC. en estos autos, en particular la información 
contenida en un artículo publicado en el sitio Web marketingnet.cl, que entrega 
antecedentes relativos a la medición BAV; 

 
9. Que por otro lado, YOUNG & RUBICAM INC. señala que BAV se ha convertido en “una 

herramienta indispensable para cualquier empresa o persona que actualmente desee 
implementar algún tipo de negocio, ya que permite examinar el perfil de la marca, su 
posicionamiento en el mercado, la percepción de los consumidores y, lo que es más 
importante, sus eventuales posibilidades de desarrollo”. Sin embargo, el Segundo 
Solicitante no indica si este sistema se implementa mediante Internet y que, por esta razón, 
el dominio de autos podría llegar a confundirse con la marca comercial de su propiedad; 

 
10. Que a su vez, el Segundo Solicitante señala que “cualquier usuario de Internet enfrentado al 

dominio bab.cl pensará lógica y razonablemente que se trata de un nuevo dominio de mi 
mandante [YOUNG & RUBICAM INC.] o autorizado por ella”. Sin embargo, este árbitro ha 
comprobado que YOUNG & RUBICAM INC. no es titular del dominio bav.cl, el cual está 
actualmente disponible, de tal forma que no se entiende cómo el hecho de que el dominio 
en conflicto le sea asignado al Primer Solicitante, podría prestarse para confusión entre los 
usuarios de Internet, o que éstos vayan a creer que el dominio bab.cl le pertenece al 
Segundo Solicitante; 

 
11. Que el nombre de dominio bab.cl, si bien no es idéntico a la marca comercial “BAV” de 

propiedad de YOUNG & RUBICAM INC., sí comparte algunos elementos con la misma y 
son fonéticamente similares. Sin embargo, a juicio de este sentenciador, esto podría 
eventualmente – y dándose condiciones muy especiales – prestarse para confusión entre 
los consumidores, únicamente en el evento de que el Segundo Solicitante ya fuere 
asignatario del dominio bav.cl y lo utilizara efectivamente; 

 
12. Que es necesario tener presente que tanto la expresión “BAV” como “BAB” corresponden a 

siglas que representan abreviaciones de otras expresiones, y no a palabras que tengan un 
significado propio. Es así como la marca “BAV” corresponde a las siglas en inglés de 
“Brand Asset Valuator” o “Avaluador de Activos de Marcas” y, a su vez, “BAB” corresponde  
las siglas de “Books and Bits”. Al respecto, cabe recordar que incluso en materia de marcas 
comerciales, tanto la jurisprudencia del Departamento de Propiedad Industrial como del 
Honorable Tribunal de Propiedad Industrial reiteradamente ha permitido la coexistencia de 
siglas similares en una clase del Clasificador Marcario determinada, aún con una sola letra 
de diferencia. Es así como la sentencia N° 15334 del Departamento de Propiedad Industrial 
de fecha 7 de marzo de 2002 recaída en la solicitud de la marca “YSS” N° 468.471 para 
productos de la clase 25, señala en un considerando que “tratándose de signos breves, 
compuestos por sólo unas letras, basta que una de ellas sea distinta, desde el punto de 
vista gráfico y fonético, para dar origen a un conjunto novedoso y distinto, susceptible de 
amparo marcario, como ocurre en el caso de autos”. A su vez, la sentencia N° 132298 de 
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fecha 4 de marzo de 2005 recaída en la en la solicitud de la marca “ATI” N° 647.771 para 
productos de la clase 9, señala “que la sola sustitución de la letra “E” por “I”, en el primer 
caso, y de la letra “I” por “A” en el segundo, en el signo pedido, resulta determinante para 
diferenciarlos adecuadamente, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, al dar 
origen a una sigla del todo distintiva, poseedora de una significado propio, que podrá ser 
fácilmente reconocible por el público consumidor, lo que permite suponer fundadamente 
que, de coexistir en el mercado, no se producirán los errores o confusiones a que aluden los 
actores.” Por consiguiente, si en materia de marcas comerciales se permite la coexistencia 
de siglas que se diferencian en una sola letra, este sentenciador considera que con mayor 
razón podrían coexistir un nombre de dominio compuesto por una sigla sin significado 
alguno en nuestro idioma como lo es bab.cl, con una marca que también corresponde a una 
sigla, “BAV”, en especial cuando los servicios amparados por esta última en nada se 
parecen a los prestados por el Primer Solicitante a través de la página Web que opera bajo 
el dominio bab.cl; 

 
13. Que por otro lado, YOUNG & RUBICAM INC. señala que la marca “BAV” es reconocida 

tanto en Chile como en el extranjero. Sin embargo, de los antecedentes acompañados en 
estos autos, no se desprende que la marca “BAV” efectivamente corresponda a una marca 
famosa y notoria que sea capaz de generar entre los consumidores una asociación 
inmediata con el Segundo Solicitante. A lo más, podría señalarse que corresponde a una 
marca reconocida entre cierto segmento profesional de la población, en particular aquel 
relacionado con la publicidad y el marketing; 

 
14. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos 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; 

 
15. Que en el caso de autos, aún sin que el Primer Solicitante acredite relación alguna con la 

empresa BOOKS AND BITS, es evidente que el uso que se le está dando al nombre de 
dominio bab.cl no tiene relación alguna con los servicios de la clase 35 amparados por el 
registro de la marca “BAV” de propiedad de YOUNG & RUBICAM INC., lo que sumado al 
hecho de que las siglas “BAB” y “BAV” no coinciden plenamente, que la marca “BAV” no 
corresponde a un signo famoso y notorio que merezca una especial protección y que el 
Segundo Solicitante no es titular del dominio bav.cl, y atendiendo muy especialmente a los 
principios de prudencia y equidad, este árbitro ha llegado a la conclusión de que a MCB 
CONSULTORES LTDA. le asiste un mejor derecho al dominio solicitado, al haber sido el 
primero en solicitarlo y estar dándole un uso legítimo al mismo. 

 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio bab.cl al Primer Solicitante, MBC CONSULTORES LIMITADA, 
RUT N° 77.563.980-6. 
 
Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
 
Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
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Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. 
 
Santiago, 19 de junio de 2008.- 

 
 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
 
Testigos: 
 

Claudia Ruíz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés 
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2 

 
 


