MAT: asignacion de nombre de dominio “baur.cl”
Santiago, veintiocho de julio de dos mil catorce.
VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF 18745 de fecha 4 de octubre 2013, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificé al
suscrito la designacién como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la
inscripcion del nombre de dominio “baur.cl”, entre BAUR (IDUR REPRESENTACIONES
S.A.), como primer solicitante y WILFRED WALTER NEUMANN, como segundo
solicitante;

2.- Que el presente nombre de dominio “.cl” se rige en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2013, denominado “Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de
dominio .cl”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas
por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. De acuerdo a
estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la
materia debatida, fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucidon de fecha 11 de octubre de
2013, el suscrito acepté el cargo de Arbitro Arbitrador, juré desempenfarlo fielmente y
citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del
arbitraje para el dia 25 de octubre de 2013 a las 13:30 horas en las oficinas del
Arbitro. Esta resolucidon se nofificd a las partes por carta certificada, y via correo
electronico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo comparendo
de fijacion de normas de procedimiento se llevé a cabo el dia 25 de octubre de
2013 solo con la asistencia de don Federico Hahn por el primer solicitante, BAUR (Idur
Representaciones S.A.), y dona Catalina Baranger Rosas, por el segundo solicitante
Wilfred Walter Neumann;

S5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, el primer solicitante hizo
valer antes este Tribunal Arbitral sus pretensiones, fundado en que: a) Que Idur
Representaciones S.A. actUa por BAUR Prif- und Messtechnik GmbH, y que a su vez
Idur Representaciones S.A., es una empresa dedicada hace 10 anos a la
comercializacién de articulos para pruebas eléctricas, y que registrd la pdagina
www.baur.cl el 16 de abril del 2013, de acuerdo a lo acordado en una reunién en
Santiago, celebrando el inicio de la relacion comercial con la empresa BAUR Prif-
und Messtechnik GmbH de Austria www.baur.at para la correcta representacion y
distribuciéon de sus productos en Chile; b) Incluyd carta de autoridad donde se
establece su responsabilidad para promocionar, cotizar y vender equipos Baur por
parte de Idur Representaciones S.A. en Chile, y entre cuyas responsabilidades se
encuentra también el soporte técnico postventa de la marca razén por la cual se
registré el dominio para facilitar al usuario final en Chile la comunicacion directa con
sus Ingenieros ante cualquier duda o consulta de operacién del mismo ya que son
equipos con altos requerimientos técnicos; c) Que BAUR es una marca internacional
registrada por BAUR PrGf- und Messtechnik GmbH y responde a una marca
reconocida a nivel internacional en equipos de pruebas eléctricas. Prueba de ello
queda expuesta al ingresar "BAUR" en cualquier buscador de internet por ejemplo
Google para poder verificar que todos los resultados obedecen a esta marca; d)
Adjuntd copia de del registro de la marca comunitaria “Baur”, senalando que BAUR
Prif- und Messtechnik GmbH es una empresa Austriaca que inicia actividades en el
ano 1945 desarrollando equipos para pruebas eléctricas; ) Que el hecho que el


http://www.baur.cl/
http://www.baur.at/

segundo solicitante Wilfred Walter Neumann cuente con un supuesto registro para el
dominio “bau.cl” no afecta a dicha parte, puesto que no puede afirmarse que la
utilizacién del nombre de dominio similar constituya en si mismo una infraccion, sino
que para ello resulta necesario ponerlo en relaciéon con los contenidos de la pdgina
web u ofro recurso de Internet para cuya identificacion se utiliza. El segundo
solicitante por medio de “bau.cl” cuenta con el registro en NIC.CL desde el ano 2011
sin intencién de registrar “baur.cl” hasta una fecha posterior a que Idur
Representaciones S.A. solicitd la inscripcidon de “baur.cl” lo que demuestra que no
representa un dominio que solicitara de acuerdo a una necesidad comercial; f) Que
"Bau" es una palabra de origen Alemdn que significa "construccion” que estaria
ligada a la actividad de la empresa del segundo solicitante y careciendo de
relacion alguna con la palabra "Baur" que no tfiene significado alguno en el idioma
Alemdn sino que representa el apellido del fundador de la empresa Ingeniero Josef
Baur que inicio la empresa BAUR Pruf- und Messtechnik GmbH en el ano 1945; g) Que
Idur Representaciones S.A. y su representada BAUR Prof- und Messtechnik GmbH
cumplen con el principio first to file, first served (sic.) conforme al cual, cuando
existan varios solicitantes, y todos ellos han dado cumplimiento a las cargas
establecidas por NIC Chile en cuanto al pago de los derechos y asistencia a los
comparendos, de manera que ambos han mostrado interés en la asignacion del
dominio, entonces el nombre de dominio deberd otorgarse a quien lo solicitd
primero; h) Que en resumen, entiende que |dur Representaciones S.A. y BAUR PruUf-
und Messtechnik GmbH han confirmado un legitimo derecho y vinculo directo sobre
el nombre de dominio “baur.cl” como signo distintivo en relacién con los productos y
servicios que prestan, como también bajo el aspecto fundamental en temas sobre
conflictos de nombres de dominio, es un principio de general aplicacién que
corresponde al primer solicitante de un nombre de dominio, el mejor derecho a
adjudicdrselo;

6.- A su vez, la defensa de la parte de don Wilfred Walter Neumann, sostuvo y
argumenté a su favor lo siguiente: a) Que es un arquitecto de prolongada
trayectoriac en el mercado de la construccidn y los servicios para proyectos
inmobiliarios y construccién, quien desde hace muchos anos brinda servicios
técnicos y profesionales en procesos de Gestion Integral de proyectos,
Gerenciamiento de Proyectos de construccion, Inspeccion Técnica de Obras vy
Optimizacion Energética; b) Que en consideracion a la explotacion de dichos
servicios, obtuvo el registro de la marca mixta "BAU", Registro N° 945.102, que
distingue servicios de las clases 35, 37 y 42, especificamente en la clase 37
"inspeccidn de obras y proyectos de construccion”; c) Que la marca se encuentra
actualmente consolidada y es notoria en la industria nacional en que participa,
destacdndose por la implementacion de servicios de construccidén y asesoria de
proyectos sustentable, de alto grado de calificaciéon en el proyect managment and
I.T.O. d) Que las raices de la marca BAU se remontan desde hace mds de 20 anos,
motivo por el cual la denominacién objeto de registro de nombre de dominio se
encuentra altamente explotada y desarrollada por esta parte, siendo al dia de hoy
una de las marcas mds importantes del mundo en la industria nacional relacionada
a la construccion e inspeccidon técnica; €) Que es del caso que el nombre de
dominio "BAUR.CL" contiene plenamente su signo registrado "BAU", signo que a través
de esfuerzo de esta parte, se ha expandido profusamente en el mercado nacionadl,
siendo calificable de famoso y notorio, razén por la cual no es posible que se obvie
el derecho adquirido por el titular de la marca y se conceda este nombre de
dominio a un tercero, pudiendo prestarse para error o engano al consumidor el
nombre de dominio solicitado; f) Que cabe destacar que ademds es fitular del
registro de la marca BAU en Chile, en las clases 35, 37 y 42 Int., bajo el N° 945.102; g)
Que asi también, el registro previamente citado evidencia la materializaciéon de una
real y concreta politica de proteccion de su signo distintivo como "BAU", que no
tiene otro objeto sino que de velar por el legitimo respeto del signo de una de las



principales empresas del rubro, evitando que su uso por un tercero pueda inducir a
error o engano a los consumidores, como ocurriria evidentemente en el caso de
autos, ya que, es posible observar que tiene proteccion y puede ofrecer servicios
relacionados a los que ofrece en el mercado el primer solicitante de autos; h) Que
todo lo anteriormente senalado contrasta con el primer solicitante, quien no ha
solicitado ni tiene registrado a su nombre alguna marca con la expresion BAUR, lo
cual significa que no posee un derecho consolidado, ni menos una pretension de
obtener el registro de su marca; i) Que ademds, lo anterior se agrava ya que el
nombre de dominio objeto de oposicion es cuasi idéntico a su denominacion de
dominio, lo que significa que ésta sdlo se tfrata de una mera copia servil de la marca
de BAU, conocida y renombrada en Chile; ) Que si este nombre de dominio es
asignado al primer solicitante le causaria un mayor perjuicio al segundo solicitante,
quién se dedica, entre otros rubros, a la comercializacién de productos de
construccion, y prestacidon de servicios tecnoldgicos, al igual que el primer
solicitante; k) Que la asignacion de los nombres de dominio tiene sus bases
fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética
mercantil, segin lo recogen los articulos 14° y 22° del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la
responsabilidad del solicitante respecto de su inscripcidon y a las causales de
revocacion; ) Que tales principios de la competencia leal y ética mercantil orientan
a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden juridico y los
derechos de las partes involucradas, en consecuencia, el respeto al derecho de
propiedad, especificamente en este caso, la propiedad intelectual, debe constituir
la base sobre la cual deben sustentarse estos principios; ) Que en el caso de autos,
el nombre de dominio "baur.cl" estd formado practicamente en su totalidad por la
denominacién por medio de la cual en la prdactica es conocido, careciendo el
nombre de dominio de toda distintividad y dmbito de proteccidn suficiente para su
adjudicaciéon al primer solicitante, para quien es imposible desconocer el
posicionamiento nacional de la marca conocida bajo su expresion; m) Que el primer
solicitante del dominio, carece de derechos e intereses legitimos sobre la expresion
BAUR, que comprende infegramente su marca y ademds, tiene pleno conocimiento
que tal expresidon es propia de sus actividades, ya que como todo consumidor
chileno y extranjero de esta industria, conoce con exactitud el origen y naturaleza
de los servicios de dicho signo; n) Que asi es posible inferir que el solicitante del
dominio podrd intentar atraer consumidores a su pdgina de Internet mediante la
utilizacion de la expresion BAUR, en circunstancias que él es conocido en Chile bajo
la denominacién BAU, por lo que, a primera vista, cualquier consumidor medio
pensard que tal pdgina de Internet presta servicios vinculados, idea que es errénea y
que evidencia la intencion de aprovechamiento injusto del buen nombre y fama
adquirida del signo BAU, que estd haciendo el primer solicitante del nombre de
dominio al intentar asociar enganosamente su pdgina de Internet con los servicios
que comercializa mi mandante; n) Que el demandado ha vulnerado los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, infringiendo en consecuencia lo
dispuesto en el articulo 14 del citado Reglamento; o) Que de mantenerse la
inscripcion impugnada, se permitird que un tercero se apropie indebidamente de
expresiones cuya asociacion natfural son respecto de una enfidad diferente, su
parte, usufructuando sin justa causa del prestigio logrado frente al consumidor
mediante el esfuerzo y trabajo, y lo que resulta aln mds grave, impedird ésta usar las
denominaciones que lo identifican en el dmbito virtual, lo que es abiertamente
inmoral y constitutivo de un enriquecimiento injusto; p) Reitera que don Wilfred
Walter Neumann, es el creador y legitimo fitular de la marca conocida bagjo la
palabra BAU, fonética y graficamente comprendida idénticamente en el nombre de
dominio pedido en este caso; g) Que en esta materia es necesario tener presente la
circunstancia que el segundo solicitante es conocido a fravés de cuasi idéntico
nombre de dominio que el pedido, se ha identificado y se le ha relacionado
directamente con el signo BAU. En tal sentido, dicha expresion lo identifica, vy



respecto de ella, no cabe duda alguna que su utilizacion por parte de terceros tanto
en el mundo real o virtual de Internet de la denominacién BAUR.CL induciria a un
error o confusion respecto del origen de los productos y servicios;

7.- En respaldo de sus pretensiones, la parte de Wilfred Walter Neumann,
acompand a este Tribunal certificados de los registros marcarios y nombres de
dominio extension “.cl” citados en el considerando anterior, y copia de reportajes
realizados en la revista "Cdmara Chileno-Alemana de Comercio e Industrial”, “Revista
Publimetro”, “Diario El Mercurio” y Copia de publicacion "Inspeccidén Técnica de
Obras";

8.- Por resolucion de fecha 10 de enero de 2014 se tuvieron por presentadas las
demandas de mejor derecho por cada una de las partes, y por acompanados los
documentos con citaciéon. De las respectivas presentaciones, se dio traslado por el
plazo de cinco dias para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por
cada una de ellas, sin que ninguna de ellas lo hiciera;

9.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la Ultima gestion, y en
consideracion a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes
deben acompanar y/o hacer valer todos sus antecedentes o medios probatorios
que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitié
recibir la causa a prueba, y se citd a las partes a oir sentencia con fecha 2 de mayo
de 2014;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Arbitro la necesidad de
determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio
“baur.cl”, basado en argumentos de hecho y de derecho, toda vez que la parte de
Baur (Idur Representaciones S.A.), presentd en primer lugar la solicitud del nombre de
dominio; y el segundo solicitante Wilfred Walter Neumann se ha fundado
esencialmente en la titularidad del registro del nombre de dominio “bau.cl” y marca
comercial “Bau’;

11.- A su vez, corresponde fijar por este Juez Arbitro aquellos hechos que han sido
debidamente probados, conforme a la apreciacién de la prueba en conciencia, lo
que le permite resolver liboremente de acuerdo a lo que su equidad, racionalidad y
espiritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estdndar,
conforme resena el profesor Joel Gonzdlez Castillo, "no autoriza a hacer simples
estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las
normas que establecen la Iégica y las leyes para dar conocimiento exacto y
reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para
dar la razén de su final veredicto" (“La fundamentacién de las sentencias y la sana
critica”, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 — 107). Lo anterior
implica que sin perjuicio de no regirse este Juez Arbitro por las normas de la prueba
tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la
calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho o querer, lo cual seria
contrario a un elemental y bdsico sentido de justicia y equidad, al que este
Sentenciador se encuentra sujeto;

12.- Teniendo presente lo anterior, corresponde tener por acreditado entonces
que si bien ninguna de las partes detenta previamente derechos especificos vy
concluyentes sobre la denominaciéon especifica “baur”, ambas han confirmado vy
respaldado tener una legitima aspiracion sobre idéntico nombre de dominio,
fundado ya sea en un uso previo y representacion de una empresa extranjera ftitular
de idéntico nombre y marca comercial, como es el caso del primer solicitante; y en



formas de proteccion juridica y transmision al publico de “signos similares” como
registros marcarios, nombres de dominio, etc., para el caso del segundo solicitante;

13- Que precisamente, la cuestion debatida para este Arbitro radica entonces en
determinar si frente a esta solicitud del nombre de dominio “baur.cl”, existiia un
mejor derecho por parte del segundo solicitante, en atencién al uso v fitularidad que
tendria sobre la expresion similar “bau”;

14.- Que atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, los argumentos
esgrimidos y anfecedentes acompanados por ambas partes, también permiten a
este Arbitro sostener que estdn de buena fe, ya que ambas partes han dado
argumentos que les permiten sostener un derecho o pretension legitima sobre el
nombre de dominio “baur.cl”. Debe entonces descartarse cualquier consideracion o
infencion de apropiacién de un signo ajeno, y necesariamente corresponde resolver
solo a favor de una de ellas, para lo cual debe tenerse en consideracion aquellos
aspectos que involucran el interés de terceros, tales como evitar la induccién a error
o confusion;

15.-  Se ha argumentado por el primer solicitante que no ha hecho la inscripcion
de dominio de manera abusiva ni de mala fe, y que goza de un legitimo derecho
por el uso empresarial de la expresion, lo cual a juicio de este Arbitro se encuentra
suficientemente acreditado por la calidad de representante autorizado que detenta
de la empresa BAUR Pruf- und Messtechnik GmbH;

16.- Que la marca comercial invocada por el segundo solicitante, constituye un
derecho incorporal protegido por nuestra Constitucidn Politica en el articulo 19
numero 24 y 25. Sin perjuicio de lo anterior, las marcas comerciales solo otorgan
proteccion respecto a la clase sobre la cual haya sido solicitada, por lo que ex -
ante no limita el ejercicio de toda otra actividad empresarial o comercial. Lo anterior
se refuerza en nuestro ordenamiento juridico, en que se reconoce a los particulares
la libre iniciativa en materia econdmica como derecho constitucional garantizado
en el articulo 19 nUmero 21 de la Constitucion Politica de la Republica. Dado que en
la actualidad la actividad empresarial se encuentra fuertemente vinculada a la red
global Internet, las disputas de nombres de dominio deben ser resueltas de manera
de dar un justo y proporcional balance a los derechos potencialmente afectados.
En este sentido, la marca invocada por el segundo solicitante no otorga proteccion
para los productos identificados con la denominacién “baur” (clase 9), por lo que no
resulta idéneo para la debida proteccidén de su derecho asignarle el nombre de
dominio en disputa;

17.- Que no obstante lo expuesto, de los argumentos y antecedentes
acompanados por el segundo solicitante, se infiere que el uso que este ha hecho
corresponde exclusivamente a la expresidn “bau”, sin consideraciones o anadidos
de ofro tipo, y que por lo mismo, la intencionalidad de apropiacién de un signo
agjeno como la alegada, o infraccion a normas de competencia leal, es
inconducente e improcedente en este caso, desde el momento que el segundo
solicitante sélo manifestd interés en el nombre de dominio “baur.cl” a titulo de
oposicion, descartando asi un real y efectivo interés en su uso, sino Unica vy
exclusivamente como una forma de registro defensivo y reactivo frente a una
solicitud ajena;

18.- Que a mayor abundamiento el segundo solicitante tampoco aportd
antecedentes que respaldaran efectivamente una fama y notoriedad de su signo
como lo argumentd, lo que permite reafirmar que no existe dnimo de apropiacion
de un signo ajeno como el que arguye;



19- Que en la misma linea de lo expuesto, en opinidn de este Arbitro los
argumentos hechos valer por el segundo solicitante, no constituyen elementos
suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un “mejor derecho”, que a
su vez supere o anule el principio de “first come, first served”. En este senfido, este
Arbitro ha sido reiterativo en sostener que en materia de registros de nombres de
dominio, la regla general del principio de “first come, first served”, si bien no resulta
ser una regla absoluta, y se trata sélo de un principio orientador, en este caso
concreto si corresponde aplicarlo, porque dicho principio se ampara en la buena fe
que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que
corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no
respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor;

20.- Teniendo en consideracion lo anteriormente expuesto, a juicio de este Arbitro
ambas partes tienen un legitimo derecho e interés en el nombre de dominio en
disputa, por lo que corresponde resolver el conflicto conforme al criterio de “first
come, first served”, asignando el nombre de dominio al primer solicitante. Las demds
alegaciones, defensas y probanzas rendidas en autos no desvirtUan la conclusidon a
la que ha arribado el Sentenciador.

21.- No obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla en su Art. 6° que
“Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el dominio CL,
se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin
reserva de ninguna especie” Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
vdlidamente adquiridos por terceros”. Por lo anterior, el uso del nombre de dominio
en disputa por el primer solicitante no puede vulnerar las marcas comerciales
precitadas ni constituir una conducta contraria a la ética empresarial, ya que lo
anterior podria dar lugar a una causal de revocacion de nombre de dominio, cuyo
procedimiento se encuentra expresamente regulado en los articulos 20 y siguientes
del Reglamento.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los articulos 836 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe
resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos
222 y siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “baur.cl” a la parte BAUR (ldur
Representaciones S.A.). Rechazase la solicitud presentada por el segundo solicitante,
Wilfred Walter Neumann.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no existe
condena en costas, y se resuelve que las mismas seran pagadas conforme a los
acverdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su
notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo electréonico. Dese copia
autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a
NIC Chile para su archivo.



4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, firman
la presente sentencia en autorizacion de la misma los testigos que mas abajo se
indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Maria Elena Rioseco Luis Javier Orellana Pena
C.l. N° 16.209.380-0 C.I.N° 16.399.010-5



