Ref. conflicto bft-ferrobone.cl, sentencia

Partes: CONSTRUCCIONES METALICAS FERROBONE LIMITADA
BFT S.P.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE
PATENTES Y MARCAS LTDA)

Santiago, veintidds de septiembre de dos mil once,
Vistos y teniendo presente:

1° Oficio OF. 14257 de 24 de mayo de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como arbitro en el
conflicto por asignaciéon del nombre de dominio bft-ferrobone.cl, suscitado entre don CONSTRUCCIONES
METALICAS FERROBONE LIMITADA, RUT: 76.124.272-5, representada por don || I domiciliado
en NG ' ©F7 S-PA, RUT: 79.713.300-0, REP. SARGENT & KRAHN,
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA, en la persona de dofia Paula Benavides,

domiciliada en |

2° Aceptacidon del arbitraje, juramento de rigor y citacidon a las partes a audiencia de estilo, de fojas 5 y su
notificacién a las partes y a Nic Chile, como consta a fojas 5 vta. Y 6.

3° Acta de audiencia, realizado con la comparecencia del segundo solicitante, de fojas 21, en la que siendo
imposible el llamado a conciliacién, se procedié a la fijacion de la pauta de procedimiento arbitral y su
notificacién al ausente de fojas 22.

4° Demanda arbitral de fojas 25, del segundo solicitante, en que pide se le asigne el dominio, con expresa
condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los
hechos, sostiene que FFT S.P.A. es una reconocida empresa italiana dedicada desde hace 25 afos, a la
fabricacion y venta de productos orientados a la automatizacion de edificios residenciales e industriales, que ha
desarrollado una amplia gama de productos destinados a satisfacer estas necesidades , entre los que se
encuentran portones electrénicos, dispositivos de seguridad, dispositivos de mando y luces intermitentes.
Agrega que desde sus inicios, BFT se ha destacado por la fabricacidon y comercializacion de productos de gran
calidad, que han implementado importantes avances tecnolégicos en el desarrollo de los mismos y le han
permitido a su mandante posicionarse como una de las empresas mds reconocidas de su rubro. En este sentido,
los consumidores y usuarios reconocen y los productos BFT como soluciones innovadoras y fiables para todas las
exigencias de automatizacién para casas y edificios, tanto residenciales como industriales. En la actualidad BFT
se ha posicionado como una empresa de fama y reconocimiento mundial, pues cuenta con filiales en distintos
paises del mundo y sus productos son distribuidos a los cinco continentes, por lo que el signo BFT distingue los
productos y servicios ofrecidos por su mandante en el mercado, gozando de fama y notoriedad en su rubro.

Sostiene luego que es reconocida y légica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante
nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio “BFT-
Ferrobone.cl a un sitio de Internet con los productos que ofrece su mandante y que éste ha autorizado su uso,
cuestion que no ocurre en la especie. Sostiene que su mandante ya es titular de nombres de dominio que
corresponden o bien se estructuran en base al signo funcional y distintivo del dominio disputado BFT y que
tienen por objeto distinguir y proteger dicho nombre en Internet, a saber: BFT.it y BFT automatismos.com.

Agrega que asi las cosas, como primera conclusion podemos sefialar que la empresa y productos de su
mandante, efectivamente se distinguen e identifican en el mercado y en Internet por medio de la expresion
“BFT”. Estima que los nombres de dominio citados evidencian el mejor derecho de su representada sobre el
dominio disputado, toda vez que se forman precisamente en base a su marca comercial BFT, que del dominio
disputado sdlo se diferencia en que el demandado agregé la expresion FERROBONE, adicién insuficiente que no



puede ser considerada como un elemento diferenciador suficiente, pues no conferiria individualidad al dominio
solicitado, ni permitiria distinguirlo de la marca comercial y nombre de su mandante, precisamente porque fue
concebido con el objetivo opuesto, es decir, vincular la expresién Ferrobone a la famosa marca BFT.

En cuanto a los registros marcarios de su representada, sostiene que su representada cuenta con una serie de
marcas comerciales, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus
inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INAPI), entre las que se encuentran las marcas comerciales registradas, o bien solicitadas para la expresién BFT,
qgue por lo demds corresponde a su razdén social, entre los que enumera: Registro N° 886.251, “BFT”, mixta, para
dinstinguir “dispositivos de automatizacidn para abrir y cerrar puertas con bisagras y puertas de techo, portones
corredizos y puertas de vaivén, portones, puertas de enrollar, barreras para estacionamiento y similares;
reductores de motor, dispositivos de control remoto para abrir y cerrar portones, unidades de control para
programar vy revisar las operaciones anteriormente mencionadas, en las clases 7 y 9; solicitud N° 943.365, “BFT”,
mixta para distinguir productos de las clases 7 y 9; ademds de las marcas extranjeras: Registro N° 1921508,
“BFT”, mixta, para distinguir productos en las clases 7 y 9 en los Estados Unidos de América; Registro N°
818209267, “BFT”, mixta, para distinguir productos en las clases 7 y 9 en Brasil; Registro N° TMA449154, mixta,
para distinguir productos en las clases 7 y 9 en Canada.

Estima que de estos registros se desprenderia que su mandante es titular de marca comercial para la expresion
“BFT” en Chile y en el Extranjero, signo que distingue a una de las mas reconocidas empresas fabricantes de
productos para la automatizacion de casas y edificios, que es utilizada por su mandante, por lo que su uso por
parte de un tercero le causaria un grave perjuicio. Agrega que la incorporacién de la expresién Ferrobone al
dominio y marca registrada de su mandante, no permite diferenciar de manera adecuada el dominio en disputa
respecto de estas marcas y actividades de su mandante.

Sefiala luego que la solicitud del demandado es improcedente, porque su Unico sustento es el interés de la
contraria por utilizar la marca comercial y signo distintivo de su mandante “BFT” para promover servicios de
terceros que se encuentran estrechamente vinculados con el rubro en el cual se desempefa su mandante sin
contar con autorizacion para ello. En este sentido, sostiene que Construcciones Metalicas Ferrobone Limitada,
ha solicitado el nombre de dominio en disputa con el fin de obtener un beneficio improcedente, toda vez que lo
ha hecho buscando deliberadamente, posicionar los servicios de la empresa Ferrobone, que se especializa en la
instalacidon de portones eléctricos en Internet, por medio de la utilizacién de una marca que distingue productos
famosos y ampliamente reconocidos en ese rubro como lo son los productos BFT de su mandante. Estima que
esto se desprende de la composicién del dominio en disputa, pues este incorpora integramente la Marca BFT de
su mandante uniéndola al signo distintivo de la contraria, esto es Ferrobone sin que exista autorizacion alguna
gue le permita relacionar sus servicios con el signo distintivo de su mandante, ni mucho menos para registrarlo
como porcion integrante de un nombre de dominio. Estima que ello induciria a confusidn y error a los usuarios
de Internet, quienes erréneamente esperaran encontrar en éste, un sitio oficial en Chile para la empresa y
productos de su mandante.

Considera que esta conducta ha sido expresamente reconocida por el representante de la demandada, Sr.
B al sefialar en correo electrdnico de fecha 23 de febrero de 2011, que ... “fui asesorado por la
Empresa que nos posiciona en “google” para figurar en Internet con nuestros productos, dentro de los cuales y
para el caso que nos interesa, estan los motores para portones que nos vende BFT...”. Estima que en virtud del
reconocimiento expreso de la contraria, estima que la solicitud de nombre de dominio no sélo es contraria a los
derechos de propiedad industrial validamente adquiridos por su mandante para el signo BFT, sino que ademas
tiene por finalidad inducir a error y confusidn a los usuarios de Internet al publicitar servicios propios mediante
el uso de un signo famoso y notorio de propiedad de su mandante. A este respecto, invoca el articulo 22 del
Reglamento de Nic Chile para el funcionamiento de registro de dominio .cl, que si bien reconoce que
corresponde a una norma propia de los procedimientos de revocacidn, cree que establece claramente la
conducta en que ha incurrido el demandado como una situacidén contraria a las buenas practicas en materia de
nombres de dominio.

Adicionalmente, en cuanto a la vinculacidon entre el nombre de dominio solicitado BFT-Ferrobone.cl y su
mandante, sostiene que como se aprecia facilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa BFT-



ferrobone.cl, procedié a tomar la expresién que corresponde a las marcas comerciales de su mandante,
nombres de dominio y de productos realmente ofrecidos en el mercado, agregando la expresion “Ferrobone”, la
que corresponde al signo distintivo de la contraria y da cuenta de su intencién de beneficiarse, sin autorizacién
de su dueiio, de la fama y notoriedad que ha adquirido la marca BFT. Esta adicién no puede ser considerada un
elemento diferenciador, sino que por el contrario, estima que por ella se evidencia la intencidn con que ha
actuado la demandada de autos y se reafirma que el dominio en disputa es confundible con la marca BFT de su
mandante, porque precisamente ese ha sido el objetivo buscado.

Agrega que la expresidon “BFT” es asociada a su mandante a través de sus marcas, las que se utilizan en Internet
y en el mercado real, en que los productosde BFT S.P.A. son reconocidos por los usuarios de Internet (y
consumidores en general) como productos innovadores y de gran calidad y prestigio en el mercado, que gozan
de fama y notoriedad. Asi las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio BFT-Ferrobone.cl pensaran
con toda ldgica y razén que éste contiene informacidn relativa a su mandante y los productos que vende, y que
ha protegido con dicha marca en el mercado; o bien que cuenta con su autorizacidn. Para reforzar lo anterior,
basta comparar las marcas de su mandante con el dominio solicitado para advertir que a la marca de su
mandante se incorpord solo la adicidn Ferrobone, que no le da distintividad y por tanto de asignarse a la
contraria igual los usuarios de Internet lo asociarian a su mandante.

Sostiene luego que conforme a las reglas de la légica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio bft-
ferrobone, concluirdn que éste corresponde a su mandante o bien que cuenta con la autorizacién BFT-S.P.A.
para su uso, cuestion que no ocurre en la especie, con el consecuente perjuicio para su representado.

Invoca ademas el articulo 14 del Registro de Nic Chile y al respecto cree que es importante rescatar lo sefialado
en la sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl, en que se concluyd que se procedia a
asignar el nombre de dominio en disputa a: “... la parte que ha sido acreditada oportunamente ser titular de
derechos marcarios pre existentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio
en disputa”, cualquier persona enfrentada a ese nombre de dominio deducird que se trata de un sitio web con
informacién sobre los productos que fabrica, distingue y ofrece su mandante bajo el signo BFT y/o que podria
tratarse de un sitio autorizado para estos, pero siempre asociado a la legitima creadora y duefia de la marca,
BFT S.P.A..

Hace presente luego que la funcién basica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder
identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, funcidon que en caso de ser otorgado el
dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaria cumpliendo. En razén de lo anterior, corresponde
rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio BFT-Ferrobone.cl, ya que de lo contrario
se permitird que un tercero haga uso de una marca comercial, propiedad de su mandante que estd
debidamente registrada ante INAPI y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que
llevaria a una inevitable confusién entre los mismos.

En cuanto a los antecedentes de derecho, sostiene que el explosivo desarrollo y masificacion de la Red de
Interconexién mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los Ultimos afios a una serie de conflictos de
caracter juridico, uno de los cuales ha tenido relacion con los denominados nombre de dominio que se utilizan
en dicha red, que son una “direccidn electrdnica” o bien una “denominacidn por 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 comunicacién ofrece tales como pdginas web, correo electrdnico, conversaciones Instantaneas, etc.
Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario de
Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Nike, IBM o Lider, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo contrario el concepto de la red mundial Internet
careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

En cuanto los criterios aplicables para conflictos de asignacién de nombres de dominio, sefiala que aun cuando
las marcas comerciales y los nombres de dominio comparten un sinnumero de aspectos, caracteristicas y
propdsitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, ademas de la funcidn técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se
ofrecen via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusion con respecto a ellos,
facilitando asi el comercio. Ademas es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un



medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose
en consecuencia la marca de que se trate. Sefiala luego, que en derecho comparado y en la uniforme
jurisprudencia de nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y légica relacion entre los nombre de dominio y
las marcas comerciales, en base a lo cual estima que la solucién de los conflictos por asignacién de nombres de
dominio debe ser resuelta, ente otros criterios, en atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo
pedido como nombre de dominio, y su mandante cuenta con registros marcarios que corresponden a la
expresiéon BFT, integramente contenida en el nombre de dominio en disputa, las que son utilizadas
efectivamente por esa parte en el mercado y difundidas en Internet, de lo que resulta evidente que esa parte
tenga interés en el dominio en disputa, toda vez que constituye una expresidon enganosa respecto de sus marcas
registradas y que sin lugar a dudas inducird a error a los usuarios y consumidores; quienes validamente
pensaran que se trata de un dominio con contenido relativo a los reconocidos productos para la automatizacion
de casas y edificios de su mandante. Al respecto, reitera que el propédsito de los nombres de dominio es la
identificacion adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en
el mercado virtual de Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el
anterior, esto es, la distincion, por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios que
se transan en el mercado real, teoria que respalda a partir del analisis de los siguientes instrumentos: Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) de ICANN, que reconoce como criterio
fundamental para la resolucidon de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares
con el dominio en cuestion; El informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi
como las opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP, que establecen que en el
procedimiento de revocacidon de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe; Los articulos 20, 21y
22 del Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de Dominio .cl.

Agrega que asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al
demandado se estaria produciendo una dilucién de las reconocidas marcas para la expresién “BFT”, ademas de
inducir claramente a error a los usuarios que podrian llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad
desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, considera que el dominio en conflicto es
engafiosamente similar a una marca, nombre de dominio y nombre de un producto que es real y efectivamente
comercializado en el mercado internacional por su mandante. Por ello sostiene que en virtud de que el dominio
en disputa contiene integramente la marca comercial de su mandante, y el signo ferrobone ha sido incorporado
con el solo objeto de posicionarlo en la Web a partir del reconocimiento, fama y notoriedad que posee la marca
BFT, el usuario de la Web no desvinculard BFT-ferrobone.cl (dominio pedido) de los reconocidos productos BFT
de su mandante. En sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y marcas
comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicacién a la resolucion del
conflicto suscitado en autos, lo cual estima es relevante porque su representado es titular de marcas que
corresponden precisamente al signo BFT, que goza de fama y notoriedad y por ende es especialmente protegida
por la legislacién. Invoca al respecto el criterio de la notoriedad del signo pedido, teoria que postula que el
titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le han conferido fama, notoriedad y prestigio, que en
este caso seria su representado, debido a que el signo BFT identifica a los famosos y reputados productos
fabricados, ofrecidos, promocionados y ampliamente difundidos en el mercado e Internet por su representada,
gozando de fama y notoriedad.

Luego alude al criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo, que se refiere a que tendra un mejor
derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente
ofrezca dichos productos y servicios y su mandante tiene registrado el signo “BFT” ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, signo que corresponde al nombre de su empresa y distingue los productos que
comercializa su mandante a nivel internacional, constituyéndose como uno de los mas apreciados en su tipo.
Ello es el resultado de los esfuerzos de BFT S.P.A., en orden a posicionar sus productos entre los de mayor
calidad, innovacion y eficiencia en su rubro. Concluye que su mandante utiliza efectivamente el término BFT, por
lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresidn con su representada.



Invoca luego el criterio de la identidad establece que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a
la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico muy similar al mismo.
En razén de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular
de una marca que corresponde en forma exacta al signo BFT, la que efectivamente se utiliza en el mercado de
Internet, reiterando que la adicion ferrobone no le agrega distintividad. Hace presente al respecto que este
criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de 21 de mayo de 2006 sobre el nombre
de dominio “vifiasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe
asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo...”.

Sostiene luego que el Convenio de Paris, promulgado en Chile a través del Decreto N° 425, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su articulo 6 bis
reconoce la proteccion que ha de otorgarse a las marcas de su mandante que corresponde a la expresién BFT.
Este tipo de marcas debera protegerse de cualquier tipo de imitacion susceptible de crear confusidn en los
consumidores, en tanto marca famosa y notoria, toda vez que de su explotacién no autorizada deriva, por un
lado, en la dilucidn del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una
notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacién de dicha
notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Agrega que
es importante reiterar que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet
asociarian dicho nombre a su representada, o deducirian Iégicamente que se trata de un sitio de propiedad su
mandante, incurriendo en un error y causando confusién, ya que el demandado en nada se relaciona con BFT
S.P.A., lo anterior, se debe a que es tal la fama de la marca de su mandante, que cualquier usuario enfrentado al
dominio de autos deducira légicamente que se trata de un sitio web de su representada.

Invoca luego el articulo 10 del Convenio de Paris que hace evidente la confusién que se produciria de otorgarse
el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada, ya que como se
sefiald anteriormente, la expresidn BFT, que se encuentra integramente incorporada en el nombre de dominio
disputado, corresponde y se asocia directamente a su mandante al coincidir con la marca de la que es duefia.
Asimismo, invoca el criterio del uso efectivo en Internet del signo BFT. A este respecto, sefiala que los productos
BFT son efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a través del sitio web
www.bftautomatismos.com, donde se puede apreciar un uso efectivo y recurrente del signo BFT para
distinguirse en el mercado nacional e internacional. Asi las cosas, la marca BFT de propiedad de BFT S.P.A. es
real y efectivamente promocionada en Internet, por lo que resulta clara la asociacion que realizaran los usuarios
de Internet y Publico consumidor en general entre el nombre de dominio en general entre el nombre de
dominio solicitado BFT-Ferrobone.cl y su mandante y sus productos que bajo dicho nombre distingue y orece en
Chile.

Concluye que todos los antecedentes detallados, la titularidad de registros y solicitudes de marcas en Chile y el
extranjero, la fama y notoriedad de estas, la vinculaciéon de esa marca con los productos que efectivamente
produce y ofrece en el mercado su mandante, la abundante difusién mediatica que tienen los mismos, asi como
la reprochable conducta de la demandada, le llevan a sostener que su representante es quien tiene un mejor
derecho para la asignacién del nombre de dominio en disputa.

Para finalizar, hace presente que los nombres de dominio son la herramienta que permitird continuar con el
creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de
dicha red, a partir de lo cual solicita que se asigne el dominio a su representado, para evitar confusiones a los
usuarios.

5° Que esta parte rindid prueba documental consistente en: a) Copias simples de certificado obtenido en
registrer.com, que acredita la titularidad de los dominios invocados por el segundo solicitante; b) Copias simples
de certificados de los registros marcarios que invoca; c) Impresion del sitio web www.bft.it, sitio oficial de esa
parte; d) Impresidn del sitio web www.bftautomatismos.com, sitio oficial de su mandante para Hispanoamérica,
en el que se puede apreciar la historia y trayectoria de la empresa BFT, y los productos que vende bajo ese
signo; d) Copia de correo electrénico de fecha 23 de febrero de 2011, enviado por el Sr. |} } BENEEE. ¢ ave
se reconoce que expresamente que el dominio ha sido solicitado para efectos de posicionar su negocio en el




buscador google por medio del uso de la marca BFT; e) Impresién del sitio web www.google.cl, relativa a la
consulta BFT, en que aparece como primer resultado el sitio web en disputa, que a su juicio acredita el grado de
confusion que induce el dominio; f) Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio promain.cl, de
fecha 06 de julio de 2009 y copia del fallo arbitral recaido en el conflicto por el nombre de dominio
“viflasdelmaipo.cl”.

6° Que a fojas 36 se dio traslado a la contraria de la presentaciéon del segundo solicitante y se puso en su
conocimiento la documental rendida, lo que le fue notificado a fojas 37.

7° Que a fojas 38, la representante del segundo solicitante solicitd que se tuviera presente que habiendo
vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho, donde se hicieran
valer los argumentos y pruebas, sdlo esa parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en
disputa mediante la presentacidén respectiva. Partiendo de esa base, hace presente que el criterio “first come,
first served (en el cual se podria haber fundamentado la defensa de la contraria) no es absoluto, e incluso, cada
vez con mas fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como criterio de “ultima
ratio”, aplicandolo sélo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de
dominio de que se trate, cuestién que estima no sucede en autos, en que su representado ha presentado, en
tiempo y forma, los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio BFT-
Ferrobone.cl.

Sostiene luego que el hecho de ser primer solicitante, en ningln caso libera a la contraria de la carga procesal de
acreditar su mejor derecho y que una interpretacién contraria a este criterio haria que todo el procedimiento
de asignacion de dominios careciera de sentido, y bastaria con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese
simple hecho, quedarse con el dominio sin que fuera necesario acreditar un mejor derecho. No se entenderia lo
dispuesto en los articulos 10 y 14 del Reglamento de Nic Chile, que establece un plazo de 30 dias para que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese mismo nombre de dominio y que hacen radicar la responsabilidad en el solicitante, respecto
de que su solicitud no afecte indebidamente los derechos de terceros.

Alude luego a la sentencia dictada en el conflicto todochile.cl, en que se consideré: una vez que se genera el
conflicto de asignacion de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situacién de igualdad,
y sobre esa base se debe analizar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto. Luego sostiene que en base a estas consideraciones y en relacién a la aplicacién del criterio firts come
first served y la nula argumentacion de la contraria sobre sus supuestos intereses respecto del nombre de
dominio en disputa, es posible concluir que la asignacion del dominio de autos debe recaer en su mandante,
quien si ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su
mejor derecho sobre el nombre de dominio BFT-ferrobone.cl

Sostiene que en sintesis, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio first
come first served es un principio de ultima ratio, vale decir que su aplicacidn sélo tiene cabida cuando no es
posible aplicar otro criterio de asignacidon respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe
aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada uno
demuestra tener respecto de un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de
determinar a cudl de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por la parte que primero
lo solicitd, lo cual estima no procede en autos, porque su representada acreditdé debidamente que tiene un
mejor derecho, ademds de tener un interés legitimo y real sobre el nombre de dominio en disputa.

Ademas argumenta que la eventual asignacidon del dominio a la primera solicitante implicaria generar un
germen de error, confusidon e incerteza respecto de la procedencia de los servicios que en el dominio pedido
eventualmente se promueven o comercializan, sobre todo si el primer solicitante no ha acreditado ni ha hecho
valer en juicio cudles serian los objetivos de su solicitud. Sostiene que este criterio fue aplicado en el fallo
recaido en juicio por el nombre de dominio claropyme.cl, dictado por don Marcos Morales Andrade, con fecha
27 de diciembre de 201, en los términos siguientes: “Que la conclusidn precedente, basada en razonamientos
de prudencia y equidad que este arbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el



primer solicitante ningln vinculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la
oportunidad para ello, mal podria este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del
segundo solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios pre existentes
sobre un signo que estd integramente incluido en el referido SLD del nombre de dominio en disputa”.

Agrega que ademas en la sentencia por el nombre de dominio “promain.cl” se concluyé que se procedia a
asignar el nombre de dominio en disputa a: “La parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de
derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio
en disputa”. Estima que de este fallo se desprende que la titularidad de marcas comerciales, que corresponden
a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el
objeto de determinar cudl de las partes tiene un mejor derecho.

Reitera luego que la eventual asignacion del dominio a la contraria generaria confusién en los usuarios de
Internet, por cuanto el dominio BFT-Ferrobone incorpora integramente un elemento que ha sido protegido por
su mandante como marca comercial y nombre de dominio, precisamente para distinguir productos relacionados
con el rubro de la automatizacidn de casas y edificios industriales.

Reitera asimismo, que la documental que acompafid acredita que la solicitud de la contraria es absolutamente
improcedente porque se habria realizado con el uUnico fin de beneficiarse econémicamente de la fama y
prestigio que posee a nivel mundial la empresa y marca BFT de su mandante, lo que acrecentaria sus temores de
error y confusion en los usuarios, mas aun considerando el rol de los nombres de dominio en la identificacion de
productos y servicios en la red.

8° Que a fojas 49 se tuvo presente las contra argumentaciones del segundo solicitante, lo que fue notificado a
las partes a fojas 50.

9°Que a fojas 51 se cit6 a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio si bien no estan regulados en forma especifica en nuestro derecho, se
rigen por las normas y principios generales del derecho, en base a los cuales se han estructurado las
disposiciones del Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de Dominio “.cl”. En especial, se
rigen por el principio de buena fe, que entrafia la conciencia de haber registrado el nombre de dominio sin
fraude o perjuicio ilegitimo a terceros, al momento de la Inscripcidn y/o su uso legitimo. Asi queda claro cuando
el Reglamento impone al solicitante el deber de no afectar con su registro los derechos védlidamente adquiridos
por terceros. Asimismo esta evidencia se desprende de las normas relativas a las presunciones de mala fe que
este reglamento establece.

SEGUNDO: Que la doctrina y jurisprudencia consideran contrario a la buena fe, por contrariar los principios y
normas que rigen la competencia leal y ética mercantil, que un agente pretenda registrar un nombre de dominio
que resulte idéntico y/o confusamente similar con otro signo, protegido por el derecho, respecto del cual
terceros tienen un legitimo derecho. Esta causal es precisamente la que esgrime el segundo solicitante como
fundamento de su solicitud, fundada en una serie de mails recibidos de la revocada en que le manifiesta que la
asesoria que habrian recibido les recomendd usar el término BFT por ser éste conocido en el mercado,
documentos inobjetados de contrario, por lo que deberdn tenerse como reconocidos. Asimismo queda
acreditado suficientemente en autos los derechos marcarios de la revocante sobre la marca BFT, similar al que
conforma el dominio en disputa, titularidad que detenta desde antes de la inscripcion del dominio por parte del
primer solicitante.

TERCERO: Que ademas de lo anterior, esta arbitro ha tomado conocimiento que a la fecha de esta sentencia el
dominio bft-ferrobone.cl en disputa no se encuentra en funcionamiento, sin que sea posible por tanto sostener
un uso legitimo de parte de la contraria. Asimismo, sélo el segundo solicitante se ha apersonado en estos autos,



ha allegado pruebas y antecedentes al mismo, con lo cual ha demostrado al menos un interés legitimo en la
cadena de caracteres en disputa. A su vez, la inactividad del primer solicitante y la incatividad del dominio hacen
presumir su falta de interés en el registro dominio.

CUARTO: Que el principio first come first served rige la solucidén de los conflictos de nombres de dominio
siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legitimo y que
ninguna de ellas se encuentre de mala fe. A su vez, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .cl da luces acerca de aquellas circunstancias que podrian significar un mejor derecho
cuando, entre las causales de revocacion sefiala que puede darse lugar a una inscripcion abusiva cuando “el
nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente 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”. Esta causal, en todo caso
habrd del ser acreditada por el reclamante.

QUINTO: Que en estas circunstancias, habrd de acogerse la demanda del segundo solicitante, asignando el
nombre de dominio a esta parte.

SEXTO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera solicitante haya inscrito el dominio en
abuso de sus derechos o de mala fe.

Con lo considerado y visto ademds lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio bft-ferrobone.cl al segundo solicitante BFT S.P.A., ya individualizada en autos.
Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a lo fijado en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho,

ejecutese por Nic Chile la presente resolucién.

Resolvio,

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuacion

Manuela Ferrada Tapia Diego Sepulveda Salazar
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