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Fallo arbitral por dominio “bmwatacama.cl” 

 

ALEX MAURICIO ARAYA  GONZALES  EIRL 

-v- 

 

BAYERISCHE MOTOREM WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. 

Juez Arbitro 

Ricardo Sandoval López 

 

 

 
En Santiago,  7 de Enero 2010 
 

VISTO:  

 

PRIMERO: Que por Oficio OF 11129, de 7 de Agosto de 2009, que rola 

fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como 

Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio 

“bmwatacama.cl” 

 

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son 

partes de dicho conflicto ALEX MAURICIO ARAYA GONZALEZ EIRL, 

domiciliado para estos efectos en Serrano 1531-A Comuna Iquique, 

Iquique, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de 

dominio bmwatacama.cl, el cual pidió a su favor con fecha 27 de Abril 

de 2009, a las 18:16:53 horas GMT y BAYERISCHE MOTOREN 

WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, representada por SARGENT & 

KRAHN, ambos domiciliados, para estos efectos, en Av. Andrés Bello N° 
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2711, Of. 1701. piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo 

solicitante del mismo nombre de dominio “bmwatacama.cl”, el cual pidió 

en su favor con fecha 12 de Mayo de 2009, a las 22:26:53 horas GMT. 

 

TERCERO: Que por resolución de fecha  10 de Agosto de 2009, que rola 

a fojas 7 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo 

lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la 

audiencia para el día 24 de Agosto de 2009, a las 10:00 horas, para 

convenir  las reglas de procedimiento. 

 

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente 

fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los 

comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de 

autos y a NIC Chile en la forma correspondiente. 

 

QUINTO: Que el día 24 de Agosto de 2009, tuvo lugar el comparendo 

con asistencia de don JORGE NEIRA HERNANDEZ, en representación del 

primer solicitante ALEX MAURICIO ARAYA GONZALEZ, según carta poder 

autorizada ente Notario que el Tribunal arbitral tuvo a la vista y por 

acompañada a los autos y de don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, 

del estudio jurídico Sargent & Krahn, en representación del segundo 

solicitante BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 

según se acreditó por documentos acompañados y que rolan a fojas  11 

y siguientes de autos. El Tribunal procedió a calificar la consignación de 

fondos hecha por el segundo solicitante y la tuvo por oportuna y 

suficiente, ordenando agregar a los autos la boleta de depósito 

correspondiente, que rola fojas 28, del expediente. Acto seguido, de 

común acuerdo entre las partes se procedió a fijar las normas de 
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procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta 

en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 31 de  autos. 

 

SEXTO: Que por resolución de fecha 25 de Agosto de 2009, se notificó a 

las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada en la fecha 

antes indicada. 

 

SÉPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 33, de autos,  la parte 

de BAYERISCHE  MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 

representada por CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, demandó la 

asignación del nombre de dominio “bmwatacama.cl”, aduciendo en su 

favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se 

detallan: 

1. Que actualmente la empresa BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT (en adelante BMW)  se sitúa  como una de las 

principales productoras y fabricantes  de motocicletas y automóviles 

del mundo, con filiales de producción en Sudáfrica, Estados Unidos, 

China, Austria, Inglaterra e India. Su fama y notoriedad queda 

demostrada por la gran cantidad de modelos BMW que circulan por 

las calles y carreteras del mundo, pero sobre todo por el gran 

prestigio del que goza, contando con grupos de seguidores en todo el 

mundo que se encuentran atentos siempre a sus novedades. 

2. Además señala que el hecho de que la expresión “BMW”, parte 

distintiva y sustancial del nombre de dominio en disputa, corresponde 

a las iniciales de la denominación social de su mandante y a su 

nombre comercial y es precisamente ese nombre con el cual. Es 

conocida en Chile y en el mundo entero. Al ser así BMW, en 

conocimiento de la importancia del uso de la red global Internet, se 

ha preocupado de que su compromiso con el público consumidor se 

extienda a dicho escenario, creando la página Web www.bmw.com, 
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que contiene la expresión distintiva del dominio materia del arbitraje 

y a través de la cual dan a conocer las principales novedades e 

innovaciones  relacionadas con sus productos, según las ilustraciones 

que instalan en dicha página. Agrega que su representada cuenta con 

marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a 

diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las 

cuales se encuentran debidamente registradas, o en su defecto 

solicitadas, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 

entre  las cuales se encuentran las marcas comerciales que 

corresponde a la expresión BMW y que se detallan a continuación: 

- Registro Nº 658.707, “BMW”, mixta para distinguir servicios de 

clase 37, de fecha 25 de febrero de 2003;  

    - Registro Nº  658.708, “BMW”, mixta para distinguir productos en 

clase     12, de fecha 25 de febrero de 2003; 

     - Registro Nº 658.709, “BMW”, denominativa, para distinguir 

productos en  clases 7 y 12, de fecha 25 de febrero de 2003; 

    - Registro Nº 658.710, “BMW”, denominativa, para distinguir 

servicios en clase 37, de fecha 25 de febrero de 2003; 

    - Registro Nº 658.711, “BMW”, denominativa, para distinguir 

productos en clase 12, de fecha 25 de febrero de 2003; 

   -   Registro Nº 794.686, “BMW”, mixta, para distinguir productos en 

clase 7 y 12, de fecha 9 de mayo de 2007; 

   - Registro Nº 809.053 “BMW”, mixta, para distinguir productos en 

clase 7 y 12, de fecha 9 de octubre de 2007; 

   -  Registro Nº 692.614, “BMW”, denominativa, para distinguir 

productos en clase 25, de fecha 7 de mayo de 2004; 

   -   Registro Nº 692.615, “BMW”, mixta, para distinguir productos en 

clase 25, de fecha 7 de mayo de 2004; 

   -  Registro Nº 692.616, “BMW”, mixta, para distinguir productos en 

clase 25, de fecha 7 de mayo de 2004; 
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   - Registro Nº 746.188, “BMW MOTORRAD”, denominativa, par 

distinguir productos en clase 25, de fecha 13 de enero de 2006, y 

    -  Registro Nº 737.543, “BMW PREMIUM SELECTION”, denominativa, 

para distinguir  productos de clase 12.   

A mayor abundamiento, indica también que su representada es titular 

de registros marcarios para la expresión “BMW” en el extranjero, entre 

los cuales  se pueden destacar : Registro Nº 3418572 “BMW”, mixta, 

para distinguir  servicios en clase 36, de fecha 29 de abril de 2008, en 

Estados Unidos; Registro Nº 007067720, “BMW”, denominativa, para 

distinguir productos en clase 7 y 12, de fecha 23 de mayo de 1973, en 

Brasil; Registro Nº 1026571, “BMW”, mixta, para distinguir servicios de 

clase 36, de fecha 9 de diciembre de 1981, en Alemania. 

 También indica  que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de 

Internet de ingresar a los sitios mediante nombre que les son familiares. 

En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de 

dominio bmwatacama.cl a algún sitio de Internet con información 

relativa a los servicios o productos del rubro automotriz de la empresa 

BMW, lo cual obviamente no es así. 

La empresa aludida para reforzar si presencia en Internet cuenta  con la 

titularidad  de los siguientes nombres de dominio, que se estructuran en 

base a la expresión distintiva  con la cual ella se identifica y que se 

emplea también en el nombre de dominio en conflicto, lo que permite 

reiterar la asociación que harán los usuarios de la red entre el dominio 

solicitado “bmwatacama.cl” y la empresa fabricante automotriz:  

- BMW.COM; BMW.CL; BMWCHILE.CL; BMW-BRILLIANCE.CL ; 

BMWMOTORRAD:CL; BMW-MOTORRAD.CL ; 

BMWPREMIUMSELECTION; BMW-PREMIUN-SELECTION.CL; BMW-

PREMIUMSELECTION.CL; BMWFS.CL; BMWGROUP.CL;  y 

BMWPOWER.CL.  
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Finalmente,  indica que como se aprecia fácilmente, el  primer 

solicitante del nombre de dominio en disputa “bmwatacama.cl”, se limitó 

a tomar la expresión  con la cual se distinguen las marcas  comerciales y 

nombre de dominio de la empresa BMW, ampliamente reconocida e 

inmediatamente relacionada con BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT, cuya sigla o iniciales son BMW. 

En cuanto a los fundamentos de derecho para que se le asigne el 

nombre de dominio en conflicto, el segundo solicitante, invoca el artículo 

22 del Reglamento NIC Chile, si bien está en el acápite de la revocación, 

sugerimos al Sr. Árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en 

cuanto abona la tesis de mi mandante:  

   “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…”. 

 

Agrega que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha 

evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de 

conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas 

empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan 

confusión y error entre los consumidores. Asimismo, señala el tema 

de la dilución marcaria, en cuanto a que si en  el mercado y en la 

publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y 

dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, 

que identifique además determinados servicios que se encuentran 

íntimamente ligados a los servicios de la empresa que representa y 
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que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un 

debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos 

registrados por su mandante.  Esta situación además de ser injusta 

resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de 

propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los 

cuales posee protección de rango legal y constitucional. 

Concluye el segundo peticionario señalando que, de acuerdo a lo 

planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la 

contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones 

y errores en el mercado. Asimismo, todo este capital de 

posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo 

serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones.  

Conforme a lo anterior, estima que el primer solicitante NO POSEE un 

derecho equivalente al de su empresa representada y solicita que por 

los antecedentes de hecho y de derecho aportados, se conceda el 

registro del nombre de dominio bmwatacama.cl a la empresa que 

representa: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. 

OCTAVO. Que por resolución de fecha 7  de Septiembre de 2009 se 

tuvo por interpuesta la demanda y se confirió traslado por tres días al 

demandado para  contestarla, habiéndosele notificado por correo 

electrónico con esa fecha. Asimismo se tuvieron por acompañados 

con citación los documentos  en que se funda dicha demanda, que 

rolan de fojas 44 a 117, de autos, que no fueron objetados dentro de 

plazo. 

 

NOVENO. Que por resolución de fecha 16 de septiembre de 2009,  

se tuvo presente lo indicado en un nuevo escrito presentado por el 

segundo solicitante y se tuvo por acompañado el documento con 

citación, notificándose a las partes esta resolución por correo 

electrónico con fecha 21 de septiembre de 2009.  
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DECIMO: Con fecha 16 de Octubre de 2009, se recibió la causa a 

prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos: 1. Derechos y/ o interés de las partes en el nombre 

de dominio bmwatacama.cl y 2.- Utilización efectiva  que las partes 

hayan hecho del nombre “bmwatacama.cl”. Esta resolución se 

notificó a las partes por correo eleçtrónico, con esa misma fecha.     

UNDÉCIMO.  Que con fecha 30 de octubre de 2009, el tribunal 

atendido el estado de causa fijó el plazo de cinco días hábiles a las 

partes para hacer observaciones sobre la prueba rendida y sobre el 

proceso en general, resolución que fue notificada por correo 

electrónico a las partes del juicio, esa misma fecha. La parte del 

segundo solicitante hizo presente algunas observaciones para el fallo 

y presentó nuevos documentos, los que el tribunal tuvo por 

acompañados con citación de parte contraria. La resolución de fecha 

2 de noviembre recaída en dicha presentación, fue notificada a las 

partes por  correo electrónico, con es misma fecha. 

 

CONSIDERANDO  

PRIMERO.  Que los dichos del segundo solicitante contenidos en su 

demanda, en sentido de que posee y es titular de la marca “BMW” 

para variados productos y clases de la clase, que se encuentran 

registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, los cuales 

rolan a fojas 44 y siguientes; que es, además, titular de variadas 

marcas registradas en para distintos productos y clases, en la que la 

palabra BMW sirve de base o se incluye en dichas marcas, tales como 

BMW, mixta para distinguir servicios  de clase 37;  BMW, 

denominativa, para distinguir productos de clase 12;BMW 

MOTORRAD, denominativa para distinguir productos de clase 25; 

BMW PREMIUM SELECTION, denominativa, para distinguir productos 

de clase 12.Lo anterior se encuentra acreditado documentos todos 
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que no han sido impugnados por el primer solicitante demandado, 

permiten considerar razonablemente que el segundo solicitante, 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT(BMW), tiene 

derechos marcarios a su favor sobre el nombre “bmwatacama.cl”. 

 

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede 

considerarse que el primer solicitante, ALEX MAURICIO ARAYA 

GONZALEZ EIRL, con domicilio en Serrano 1531-A de la ciudad de 

Iquique, no acreditó su calidad de empresa o entidad interesada en el 

dominio en litigio, teniendo sólo la calidad de particular. 

 

TERCERO:  Que, recibida la causa a prueba, sólo la parte de 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, rindió 

probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus 

intereses relativos al nombre “bmwatacama.cl” y, además, rindió 

abundante y  calificada prueba sobre la utilización efectiva que ha 

hecho del mismo mediante documentos que no fueron objetados 

dentro de plazo de citación. Entre tales documentos cabe mencionar 

una sentencia arbitral pronunciada por otro tribunal del panel de NIC 

Chile, donde se  ha obtenido en su favor la asignación de dominios en 

circunstancias muy  similares al presente conflicto. 

 

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse 

que el primer solicitante ALEX MAURICIO ARAYA GONZALEZ, no ha 

acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre  

“bmwatacama.cl”;  sólo compareció en la audiencia para fijar reglas 

de procedimiento, sin  haber ha concurrido a las diversas etapas de 

este proceso, más aún dada la naturaleza de este  Tribunal y de 

acuerdo a lo previsto en el Reglamento NIC-Chile, de no requerir el 

patrocinio de un abogado. 
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QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los 

derechos de  BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 

sobre el nombre de dominio  “bmwatacama.cl” constituyen por si 

mismos un mejor derecho al nombre de dominio “bmwatacama.cl”, 

en conflicto. 

 

SEXTO: Que si bien en materia de registro de nombres de dominio 

se aplica por regla general el principio first come, first served”, el 

mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de 

causas tramitadas sin oposición de la parte contraria, como es en 

este caso.  Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una 

regla absoluta, tiene su excepción en la acreditación de un mejor 

derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo 

en contra del principio antes señalado.  El valor absoluto de este 

principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna 

de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, 

resultan equivalentes  en su valoración, de modo tal que el único 

modo de romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no 

de una regla de derecho sino de un principio, esto es; “first come, 

first served”.  En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, 

toda vez que solo una de las partes, BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT, presentó prueba de su mejor  derecho como 

segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión. 



 11

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial 

para este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor 

derecho por los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no 

ocurrió en esta causa. 

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio 

“bmwatacama.cl” por parte del primer solicitante constituye, por lo 

expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre 

dicho nombre de dominio. 

NOVENO: Que en materia de nombres de dominio, a  diferencia clara 

de lo que ocurre en materias de marcas comerciales, donde es 

posible registrar una misma marca a nombre de diferentes personas, 

bajo la estructura de las diferentes clases en el Clasificador de 

Productos y Servicios, sólo puede ser registrado y asignado a un solo 

usuario un nombre de dominio. 

DECIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación 

antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, 

en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros 

competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que 

significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal 

civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su 

prudencia y equidad le declare; 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del    

anexo 1, sobre Procedimientos de mediación y arbitraje de NIC Chile,  
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RESUELVO; 

 

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

segundo solicitante, esto es,  BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT, persona jurídica del rubro de fabricación de 

motocicletas y automóviles, domiciliada para estos efectos en 

Avenida Andrés Bello Nº 2711, Oficina 1701, piso 19, Santiago, RUT 

Nº 79.713.300-0. 

 

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por 

haber tenido motivos plausibles para litigar. 

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a  NIC Chile en la 

forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro y 

dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido 

el plazo para eventuales recursos. 

 
 
 
 

 
RICARDO SANDOVAL LOPEZ 

 
Juez Arbitro 

 
 
 
 
Julia Valenzuela del Valle                     Marcy Navarro Puentes                  
4.831.827-4                     
Testigo                                                                 7.189.578-5.               
                                                                               Testigo                                       


