Foja 104.

Santiago, dos de marzo del afio dos mil nueve.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 13 y 14 de autos, articulo 170 del Cdédigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de
inscripcion nombre de dominio “bginmobiliaria.cl”.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 3 de diciembre de 2008, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al
suscrito Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “bginmobiliaria.cl”, surgido entre dofla Consuelo Andrea
Bellido Jara, domiciliado en calle Diego Portales N° 1000, ciudad de Puerto
Montt y Bata Chile S.A., con domicilio en camino a Melipilla N° 9460, comuna
de Maipu, sociedad que comparece representada por Estudio Juridico Sargent
y Krahn, y este por su abogado don Matias Somarriva Labra, ambos,
domiciliados en Avenida Andrés Bello N° 2711, piso 19, Las Condes, de esta
ciudad.

Que por resolucion de fecha 5 de diciembre de 2008, el suscrito acepto el
cargo y juré desempefarlo en el menor tiempo posible y cité a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, segun consta a
fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 16 de
diciembre de 2008, segun consta a fojas 16 y 17 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa dofia
Consuelo Andrea Bellido Jara, primer solicitante del nombre de dominio en
disputa y Bata Chile S.A., segundo solicitante.

Tercero: Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho y

peticion de la demanda presentada por Bata Chile S.A.:



La parte demandante u opositor de autos funda su demanda de oposicion a
gue se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio
“bginmobiliaria.cl’, a dofia Consuelo Andrea Bellido Jara, e invoca los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1.- Antecedentes de Hecho: La demandante en su escrito de demanda de fojas
95, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la
pretension del primer solicitante en cuanto se le asigne el dominio en disputa:
A) La empresa Bata Chile: Sefiala que Bata Chile S.A, en una empresa que fue
fundada aflo 1894 por Thomas, Antonin y Ana Bata, bajo el nombre de
Organizacion de Calzado Bata, motivados por la dedicacion de su familia a la
industria del calzado por muchos afios; que en el afio 1897, producen su primer
zapato de tela que se llam¢é “Batovka”; que en 1905, logran una produccion de
2200 pares de zapatos al dia y emplea a 250 personas bajo el lema “El cliente
es nuestro maestro”; y que en 1917 alcanzan una produccién de 2 millones de
pares de zapatos al afio.

Que en Chile, la primera tienda Bata del pais se inaugura en 1939 con una
incipiente fabrica en Pefaflor y con posterioridad se abre otra en San Diego. A
partir de 1984, Bata adquiere la licencia y distribucion de marcas como British
Knights, Skechers y New Balance. En el afio 2003, se integran las marcas
Pony, Nautica, Diesel y Timberland, empezando a desarrollar con esta ultima
marca un expansivo plan de tiendas a través del pais.

Que actualmente Bata Chile S.A. tiene 135 tiendas a lo largo de todo el pais y
ademas cuenta con espacios en las principales “multitiendas” nacionales.

B) Marcas comerciales de Bata Chile S.A.: Sefala la demandante que es titular
de la marca comercial, ante el Departamento de Propiedad Industrial, registro
N° 731.182, “BG”, mixta, para distinguir productos en clase 25; y que el registro
indicado demuestra un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa,
“bginmobiliaria.cl”, toda vez que su elemento distintivo principal es idéntico a la
marca comercial “bg”, el que acomparia en copia a su escrito de demanda.

C) Vinculacion entre el nombre de dominio solicitado “bginmobiliaria.cl” y Bata

Chile S.A.: Afirma que Bata Chile S.A. es una de las empresas mas



importantes a nivel nacional en el rubro del calzado, dedicada a la
comercializacion de importantes marcas de zapatos entre las cuales se
encuentra “Bubble Gummers”, conocida también por su sigla “BG”.

Sefala que atendido lo anterior, si se compara el nombre de dominio pedido,
este es idéntico a la marca comercial “BG”. Que en este orden de ideas, BATA
LIMITED, empresa relacionada con BATA CHILE S.A., es titular del nombre de
dominio “bg.cl” ante Nic Chile, el cual es idéntico a la expresion principal sobre
la cual se estructura el nombre de dominio en disputa “bginmobiliaria.cl”.

Cita la demandante el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile, el cual dispone
que: “Sera 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 validamente
adquiridos por terceros”.

Indica que el criterio del citado articulo 14, fue aplicado en un caso reciente de
asignacion de nombre de dominio, en el cual se asigno el nombre de dominio
“bg-group.cl”, cuya sentencia acompafo a la demanda de autos.

2.- Antecedentes de derecho citados por la parte demandante:

A) Descripcion de los nombres de dominio y su importancia. Sefala la
demandante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexién mundial de computadores, conocida como Internet, ha dado lugar
en los ultimos afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos
conflictos, ha tenido relacion con los denominados "nombres de dominio" que
se utilizan en dicha red, y agrega que en palabras simples, el nombre de
dominio consiste en una “direccion electronica” o bien una “denominacion” 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 comunicacion ofrece, tales como paginas Web, correo electrénico,
conversaciones instantaneas, etc.

Indica que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder
identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique

como, por ejemplo, Arauco, Banmédica o Philips, efectivamente corresponda a



dicha entidad, organizacién o empresa, ya que de lo contrario, el concepto de
la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso y cadtico y que en atencion a este uso cada vez mas
masivo de esta forma de comunicacion tecnoldgica, que implica tener un
acceso inmediato a la informacion, el uso de nombres de dominio que se
vinculen a una organizaciéon o persona determinada se hace indispensable para
el correcto y eficiente funcionamiento de la misma y que considerando el uso
masivo de Internet, y la importancia que tiene como medio informativo y de
comunicacién y, tomando en cuenta que la marca “bg” se usa efectivamente en
el mercado.

B) Criterios citados por la actora aplicables para la resolucién de conflictos de
asignacion de Nombres de Dominio. La demandante cita los siguientes
criterios: 1.- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién
con los nombres de dominio. Afirma la demandante 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.
Que el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las
subsecuentes propuestas de resolucién de los mismos y que en este sentido,
cabe sefalar que en el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios
también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una
inmediata y ldgica relacion entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales. Que los nombres de dominio comparten un sinniumero de
aspectos, caracteristicas y propositos con las marcas comerciales, de tal
entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la
funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen en Internet.

Que en razon de lo anterior, sostiene que la resolucion de los conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencion a
la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de
dominio y reitera que el propdsito de los nombres de dominio es la

identificacion adecuada de su titular y como logica consecuencia, de los



productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet.
Que el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto
es, la distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que
se transan en el mercado real.

Respecto a ICANN, sefiala la demandante que cabe tener presente que con
fecha 1° de Enero del afio 2000, entré en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporaciéon de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como
aspecto fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de
registros marcarios para el signo en cuestion.

Que en su titulo preliminar dicha normativa sefiala que se considerardn como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) “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.”

Indica que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades participantes en
Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales,
de usuarios, proveedores, etc.

En cuanto a la OMPI, sefala que el Informe Final de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi 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 revocacion
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.



En sede nacional invoca la demandante a NIC — CHILE, entidad que reconoce
los citados criterios ya que han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC-Chile.

Que 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 aplicacion a la resolucion del conflicto suscitado en estos
autos. Indica que lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado
gue mi representada es titular de una marca comercial idéntica al nombre de
dominio solicitado, que corresponde a un conocido programa de entretencién y
que por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en
conflicto al primer solicitante “bg”, se causaria una confusion indeseable y de
proporciones en el publico, especialmente teniendo en cuenta que Bata es una
empresa de reconocido prestigio en su rubro, que tiene registrada la marca
“BG”, y nombre de dominio que integran dicha expresion.

2.- Criterio de la Creacion Intelectual del Signo Pedido. Afirma la actora que es
de ldgica y justicia que quien ha creado una denominacién, en este caso para
la comercializacion de productos relacionados a la industria de la zapateria con
el signo “bg”, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden
aprovechar de ella, al considerar a las cuantiosas sumas invertidas en
infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, como ha quedado
demostrado en la resefia histérica de la empresa, para lograr la fama y
notoriedad de la que ahora goza dicha marca, y de la cual pretende usufructuar
la demandada en autos.

3.- Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Sostiene la demandante que
resulta fundamental en el caso de autos considerar la fama y notoriedad
alcanzada por la marca “bg”, en la identificacion de calzado y vestuario para
ninos. Que el criterio en comento postula que el titular de un nombre de
dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y
prestigio efectivo en el mercado, el que debe aplicarse a las marcas
comerciales, sino que también a las expresiones que se solicitan como

nombres de dominio. Que en el caso de autos, la situacién es mas evidente si



consideramos que, la actora utiliza efectiva y profusamente la expresiéon “bg”
en Internet.

4.- Uso efectivo en Internet del signo “bg”. Sostiene la demandante que la
expresion “bg” que identifica a los famosos productos de calzado infantil que
comercializa, se utiliza también en Internet. Que en el sitio “www.bata.cl”,
especificamente al link “Marcas”, se puede apreciar que éste se encuentra
activo y contiene un link directo a la pagina oficial de “Bubble Gummers”, de
modo que los usuarios de Internet identifican y asocian la expresion “bg” con la
empresa Bata, con lo que al enfrentarse al dominio “bginmobiliaria.cl”
claramente se relacionara con los productos que ella comercializa y que se
identifican con la citada expresion “bg”.

5.- Criterio de la Identidad: En cuanto a este criterio de la identidad, se postula
gue corresponde 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 y que en razon de ello, el nombre de dominio en conflicto
debe serle asignado, ya que es titular de la marca “bg” y sus derivados, la que
es usada en el mercado y en Internet.

Hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional,
entre otros, en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio
“vifasdelmaipo.cl”, el que sostiene: “El criterio de la identidad sefiala que el
nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha
relacion con el mismo...”.

6.- Convenio de Paris. Cita también la demandante ElI Convenio de Paris,
promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, el que en
su articulo 6 Bis establece que: “Los paises de la Uni6n se comprometen, bien
de oficio, si la legislaciéon del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles
de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del

registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya



marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y
utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird 1o mismo cuando la
parte esencial de la marca constituya la reproducciébn de tal marca
notoriamente conocida o0 una imitacion susceptible de crear confusién con
ésta.”

Que el citado articulo 6 bis del Convenio de Paris, reconoce que las marcas
famosas y notorias, como es el caso de la marca “bg”, han de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unién, toda vez que de su
explotacion no autorizada se deriva, por un lado la dilucién del poder distintivo
intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad
ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la
creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea
al titular de la marca famosa y notoria.

Que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico
asociaria dicho nombre a Bata Chile S.A., o deduciria légicamente que se trata
de un sitio de su explotacion, incurriendo en error y confusion ya que la
demandada en nada se relaciona con el mismo; y, que ademas, el articulo 10
bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, prescribe lo
siguiente:

1) Los paises de la Unién estdn obligados a asegurar a los
nacionales de los paises de la Union una proteccion eficaz contra la
competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad

industrial o comercial de un competidor;



3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad
de los productos.

Que en su opinion resulta evidente la confusion que se produciria de otorgarse
el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con la
demandante ya que la expresion “bg”, se asocia directamente con la marca
registrada por la actora.

C) Que en un caso analogo, el juez arbitro don Andrés Echeverria Bunster en
la sentencia respecto del nombre de dominio bg-group.cl, dictada el 30 de
Diciembre de 2008, al igual que en la especie, se solicité un nombre de dominio
gue se componia de la expresion “bg”, unida a otro término que correspondia a
la voz “GROUP” y que el criterio del Juez Arbitro en ese caso se inclind por
reconocer un mejor derecho a Bata Chile S.A., sobre el hombre de dominio
indicado, principalmente en atenciéon a la titularidad de la marca “bg” y que
siendo el caso comentado del todo analogo al de autos, corresponde aplicar el
mismo criterio otorgandole el nombre de dominio “bginmobiliaria.cl’, mas aun
cuando en la especie el nombre de dominio en disputa comprende parte de la
marca comercial que ha registrado, con anterioridad al litigio de autos.

D) Concluye la demandante, de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los
diversos argumentos antes indicados, asi como la titularidad de registros
marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éste y la vinculacion de
esas marcas con los productos y servicios que ofrece Bata Chile S.A., afirma
que es titular del mejor derecho para la obtencion del nombre de dominio en
disputa. Que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente
presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de
NIC-Chile, en cuanto a su formalizacion y a los plazos de interposicion de las
mismas, cabe abocarse a los criterios y politicas de solucion de conflictos de
asignacion de nombres de dominio, los que concluyen en el mejor derecho de
la demandante sobre el signo en disputa y pide tener por interpuesta demanda

en juicio arbitral contra de dofa Consuelo Andrea Bellido Jara, ya



individualizada, acogerla a tramitacion y en definitiva resolver asignando el
nombre de dominio “bginmobiliaria.cl” a la demandante.

A fojas 102, con fecha 8 de enero de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta
demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirié traslado a la
demandada dofia Consuelo Andrea Bellido Jara, por el término de 15 dias
habiles para su contestacion y tuvo por agregados los documentos probatorios
acompafiados, con citacion, notificando dicha resolucion a las partes por correo
electronico con igual fecha.

A fojas 103, con fecha 30 de enero de 2009, el Tribunal tuvo por contestada la
demanda de autos en rebeldia de la demandada y citdé a las partes a oir
sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante correo
electronico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al
fallo:

1° La cuestion litigiosa que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en
determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
“bginmobiliaria.cl”, esto es, si a dofia Consuelo Andrea Bellido Jara, primer
solicitante, o a Bata Chile S.A., segundo solicitante y demandante.

2° Que de conformidad a lo sefialado en la parte expositiva, Bata Chile S.A.,
sostiene como pretension su oposicion a que se otorgue el nombre de dominio
en disputa “bginmobiliaria.cl” a la primer solicitante, e invoca que es titular de
un mejor derecho, toda vez que es asignataria del nombre de dominio “bg-
group.cl”, y titular ante el Departamento de Propiedad Industrial de la marca
comercial “bg”, mixta, que tiene para distinguir productos de la clase 25, bajo el
registro N° 731.182.

Que sostiene también la actora que su marca comercial “bg”, es de aquellas
famosas y notorias en el mercado nacional, con el que distingue una linea de
calzados y ropa infantil, también denominada “BUBBLEgummers”, y que el
dominio solicitado “bginmobiliaria”, que contiene las siglas “bg” de manera

principal y destacada, de asignarse al primer solicitante, se causard confusion



en la red de Internet, ya que los usuarios pueden creer que se trata de un sitio
Web, perteneciente o vinculado a Bata Chile, en circunstancias que
encontrarian a otro titular distinto de ella. Que en abono a su pretension cita
variados criterios de resolucion de conflictos de nombres de dominio, ya
sefalados en la parte expositiva, que serian favorables a ella.

3°Que en el caso de autos, la demandante ha probado ser titular de la marca
comercial “bg”, que utiliza para distinguir calzados y vestuario infantil, la que es
una abreviacion de la expresién “bubblegummers”, sigla con que se inicia el
dominio en disputa “bginmobiliaria”, siendo lo mas distintivo y caracteristico el
binomio de letras “bg” y que ya es titular del dominio “bg-group.cl” ante Nic
Chile, por lo que resulta plausible sostener que de asignarse el dominio
“bginmobiliaria” a la primer solicitante, se puede causar confusion en la red de
Internet, ya que los usuarios podrian pensar que se trata de un dominio
asociado a la actora, en circunstancias que encantarian a otro titular distinto,
confusién que surgiria en cuanto al origen empresarial de su titular. Que en
este mismo orden de ideas, cabe considerar que la parte demandada, no
presentd en esta instancia jurisdiccional antecedentes que permitan a este
sentenciador arribar a una conclusion distinta a la sefalada.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia
y equidad, asignar el nombre de dominio “bginmobiliaria.cl’, a Bata Chile S.A.,

Rut 92.216.000-7.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de
autos.

Notifiquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo
electronico y a la Secretaria de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y dofia Cecilia

Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes



firman conjuntamente con el suscrito.

Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo



