Ref. sentencia conflicto bodyglove.cl

Partes: Tienda Nautica (Roberto Gutiérrez Lema)
Body Glove International, LLC Representada por Sargent & Krahn

Santiago, veintidds de septiembre de dos mil nueve,
VISTOS:

1.- Oficio OF10554, de 21 de abril de 2009, de fojas 1, por el que NIC Chile designa a la suscrita
como darbitro para la resolucion del conflicto por asignacion del nombre de dominio
bodyglove.cl, suscitado entre Tienda Ndutica, representada por Roberto Gutiérrez Lema, RUT:
08.462.600-7, domiciliado en Camino El Estero 270 Lago Rapel, Las Cabras, Las Cabras y Body
Glove International, LLC, RUT: 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn, domiciliado
en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacidn del arbitraje, juramento de rigor y citacidn a una audiencia de conciliacién y/o
fijacién del procedimiento de fojas 5 y su correspondiente notificacion de fojas 6y 7.

3.- Personeria, patrocinio, poder, delegacién de poder y fotocopia de la patente de abogado
presentado por el segundo solicitante, que constan de fojas 8 a 19 y Acta de fojas 20, en que
consta la realizacion de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia de ambos
solicitantes, sin que las partes llegasen a acuerdo, por lo que se procedié derechamente a la
fijacién del procedimiento arbitral.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 21, en que solicita le sea asignado el
nombre de dominio en disputa en base a los argumentos de hecho y derecho siguientes:
sostiene que Body Glove International es una empresa con sede en California, que es la mayor
empresa internacional en el mercado de articulos para deportes como el surf, skateboard y
otros. Nace en la década de los cincuenta, impactando en el mercado por el perfil innovador
en el desarrollo de sus productos, ubicandose. Su predominancia a nivel mundial ha alcanzado
a Chile donde esta marca de fama y notoriedad.

Agrega que cuenta con registros marcarios nacionales e internacionales a fin de proteger sus
inversiones, la venta de sus productos y la fama y notoriedad de Body Glove International.
Ademas, sefala que es titular de nombres de dominio, tales como bodyglove.com vy
bodyglove.net

Sostiene que es légico que los usuarios de Internet ingresen a sitios mediante nombres que les
sean familiares y por tanto es dable pensar que una persona que ingrese a bodyglove.cl asocie
este nombre de dominio con informacién relativa a los productos ofrecidos o eventos
patrocinados por Body Glove International LLC., conocida en el mercado como “Bodyglove”, lo
cual no seria asi, si se asignara el dominio a la contraria.

Sefiala que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la expresion bodyglove de lo que
deduce la intencion del demandado de aprovecharse de la fama y notoriedad del segundo
solicitante, desviando a los usuarios de Internet. Entiende al respecto que el primer solicitante
sélo se limitd a tomar la marca Bodyglove con que se distinguen productos empleados para la
practica de deportes acuaticos, por su caracter de marca reconocida a nivel internacional.
Abunda en que los nombres de dominio buscan identificar e individualizar a cada usuario de
internet, lo cual no se cumpliria de otorgarle el nombre de dominio al primer solicitante. Por
esto debe rechazarse la inscripcion del primer solicitante, por cuanto se estaria permitiendo
gue un tercero use una marca comercial debidamente registrada ante el INAPI, marca que es
mundialmente conocida, lo cual llevaria a confusion.



Agrega el segundo solicitante, que es evidente este interés si advertimos que al ingresar al sitio
web del www.bodyglove.cl se descubre que éste no es autébnomo, sino que se encuentra
redirigido a otro sitio web, www.tiendanautica.cl, que es de propiedad de la demandada de
autos. Deduce de ello que con este dominio el demandado busca aumentar el nimero de
visitas a su propia pagina web, lo que viene en confirmar la mala fe de la demandada. Para
apoyar esta idea, cita parte del fallo que acogié la demanda de revocacién del nombre de
dominio facebook.cl, que sefiala que “el asignatario del nombre de dominio no tiene derechos
o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio ‘facebook.cl’, lo cual se concluye
inequivocamente, entre otras razones (...) por el uso que el demandado dio efectivamente a la
web, al nombre de dominio facebook.cl, en una funcién de redireccionamiento al sitio web
‘impactoregional.cl’”.

Invoca asimismo el concepto de nombre de dominio, como una denominacién por medio de la
cual un usuario de internet es conocido y se identifica en esta red, para usar los variados
servicios que se pueden ofrecer a través de este medio de comunicacién. Estima al respecto
que cuanto quien se identifica con un nombre de dominio no es su titular legitimo se ve
amenazado el orden de Internet.

Asi las cosas, existen diversos criterios para resolver los conflictos de asignacidn de nombres
de dominio. El primero de ellos es el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién
con los nombres de dominio, en tanto que ambos comparten muchos aspectos, teniendo los
primeros un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios
que se ofrecen por internet. Asi ha sido recogido por parte del derecho comparado y de la
jurisprudencia en nuestro pais, existiendo una inmediata y ldgica relacién entre los nombres
de dominio y las marcas comerciales. Esta teoria esta respaldada por la Politica Uniforme de
Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la ICANN, que sefala en su
titulo preliminar que se va a considerar como fundamento para iniciar un procedimiento de
disputa de nombre de dominio si el nombre de dominio es confusamente similar a una marca
comercial respecto de la cual el demandante tenga derechos. Similar criterio sigue el Informe
Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, asi como las Opiniones del Panel
OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP. En nuestro pais, estos criterios
también han sido recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, teniendo
particular importancia para el caso de autos el articulo 22.

Esta parte sostiene que este criterio es aplicable a la resolucidn del conflicto de autos por
cuanto tiene una familia de registros marcarios que se estructuran sobre la base de la
expresion Bodyglove, que son efectivamente usados en el mercado. Siendo asi, la asignacion
del nombre de dominio a la contraria inducira a error a los usuarios y consumidores, por
cuanto creeran que se trata de un dominio relativo a los productos que ofrece el segundo
solicitante. A lo cual agrega que, de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante se produciria una dilucién de la marca Bodyglove.

El segundo solicitante invoca ademas el criterio de la notoriedad del signo pedido, segun el
cual el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama,
notoriedad y prestigio, teniendo los propietarios de las marcas notorias una especial
proteccion. Esto lleva a sostener que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa es el segundo solicitante.

Asimismo, sostiene que debe protegerse a aquel que ha creado e invertido en una
denominacién, protegiéndola de terceros que deseen aprovecharse de ella.

Invoca luego el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, segun el cual tiene
un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado el solicitante que efectivamente
ofrezca dichos productos o servicios, lo cual hace que el segundo solicitante tenga este mejor
derecho debido a los signos marcarios que tiene registrados ante el INAPI y a la fama
internacional de que goza esta marca. Al respecto sostiene que es posible comprobar que el
sitio web www.bodyglove.com se encuentra activo, y con amplia informacién acerca de los
productos de esta marca.



Esta parte estima que de seguirse el Criterio de la Identidad, por medio del cual se debe
asignar el nombre de dominio en conflicto a la entidad cuya marca sea idéntico o muy similar
al mismo, se arriba a las mismas conclusiones ya sefialadas, por cuanto la marca Bodyglove es
usada en el mercado y en internet, por lo que debe asignarsele el dominio en disputa. Asi lo ha
ratificado la jurisprudencia nacional, que en fallo de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de
dominio “vifiasdelmaipo.cl” sefialé que “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...”

El segundo solicitante cita al efecto el Convenio de Paris, publicado en el Diario Oficial en
septiembre de 1991, haciendo alusidn especificamente a su articulo 6 bis, que impone el deber
a los paises de la Unidn de proteger a las marcas famosas y notorias, que seria el caso de
autos. De no protegerse, se produce la dilucién de la marca en cuestidn y el aprovechamiento
de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios. Cita ademas el articulo 10 bis
del Convenio de Paris sobre Competencia Desleal, que sefiala que deben evitarse actos que
puedan crear confusion respecto a los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor. También cita el articulo 8 del Convenio de Paris.

Sostiene ademas que el primer solicitante ha actuado con mala fe, con el fin de perjudicarle y
obtener un beneficio econdmico improcedente e ilegitimo. Cita al efecto el articulo 22 del
Reglamento de NIC Chile, norma que si bien se aplica a propdsito de la revocacidon de nombres
de dominio, el principio de la buena fe es transversal a todo el derecho. Segun el segundo
solicitante, el Unico interés del primer solicitante seria lucrar a través del nombre de dominio
en disputa, induciendo a error a los usuarios de internet. Por esto es que el segundo solicitante
pide expresamente que se condene en costas al primer solicitante.

Concluye sefalando que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, existiria una
causal de error y confusién, lo cual no se condice con la normativa citada al efecto. Pide que se
tenga por presentada demanda en juicio arbitral contra el primer solicitante.

6.- Que para los efectos de acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante rindié prueba
documental consistente en a) copias de la pagina Web networksolutions.com, de fojas 31y 32
el segundo solicitante presenta, en las que consta que el sitio bodyglove.net esta registrado a
nombre de Body Glove International, LLC, 201 Herondo Street, Redondo Beach, CA 90277,
U.S., y que el sitio bodyglove.com estd registrado a nombre de beach FX interactive, 530 6th
Street, Hermosa Beach, CA 90254-4697, U.S.; b) copias emanadas del INAPI de fojas 33 y 34 en
que consta lo siguiente: i) Marca de producto: BODY GLOVE, concedida, registrada a nombre
de BODY GLOVE INTERNATIONAL, LLC, domiciliada en 201 Herondo Street, Suite 200, Redondo
Beach, California 90277, Estados Unidos de América. N° de solicitud: 837602. Presentada el
dia: 16 de septiembre de 2008. De la Clase: 25C que incluye vestuario, calzado, sombrereria.
Concedida con numero de registro: 844336 el 9 de octubre de 2008. Del tipo: Mixta; ii) Marca
de producto: BODY GLOVE, concedida, registrada a nombre de BODY GLOVE INTERNATIONAL,
LLC, domiciliada en 201 Herondo Street, Suite 200, Redondo Beach, California 90277, Estados
Unidos de América. N° de solicitud: 840786. Presentada el dia: 13 de octubre de 2008. De la
Clase: 25C que incluye vestuario, calzado, sombrereria. Concedida con nimero de registro:
846059 el 9 de octubre de 2008. Del tipo: palabra o denominacién; iii) Marca Body Glove,
numero 814831931, cuyo titular es Body Glove International, del tipo nominativa, de las clases
10, 20, 25, 30, de fecha 5 de noviembre de 1996, de fojas 40; c) A fojas 35 a 37 el segundo
solicitante acompafia copias de registros marcarios emanados de United States Patent and
Trademark Office, en que consta lo siguiente: i) Marca Body Glove, para bienes y servicios de la
clase IC 011, mixta; ii) Marca Body Glove, para bienes y servicios de las clases IC 009, IC 010, IC
014, IC 018, IC 025, IC 028, mixta, registrada con el nimero 3543210 con fecha 9 de diciembre
de 2008, registrada por Body Glove International, LLC Limited Liability Company California 201
Herondo Street Redondo Beach California 90277; d) El segundo solicitante acompafia a fojas
38 y 39 copias de registros marcarios emanados de la Oficina de Armonizaciéon del Mercado
Interior, en que consta la titularidad de la marca Body Glove, nimero 005343389, marca



comunitaria, con fecha de presentacion 28 de septiembre de 2006, fecha de registro 30 de
agosto de 2007, de las clases 9, 18, 25 y 28, del tipo individual, figurativa; e) Copia de registro
marcario emanado del Canadian Trade-mark Data, de fojas 41 en que consta la marca Marca
Body Glove, nimero de registro TMA456958, cuyo propietario es Body Glove International,
LLC., 201 Herondo Street, Suite 200, Redono Beach, California 90277, United States of
America, del tipo denominativa; f) impresiones emanadas del segundo solicitante del sitio web
www.bodyglove.com, en que se muestran productos de Bodyglove, de fojas 42 a 45; g)
impresion de lapolar.cl, que ofrece una mochila Bodyglove, de fojas 46; h) Impresion de
eavisos.cl, que ofrece un traje de agua Bodyglove para mujer, de fojas 47; i) Impresién de
fastpitchnetworking.com, en que aparece la historia y el perfil de la compafia Bodyglove de
fojas 48; j) impresidn de quebarato.cl, presentada por el segundo solicitante, en que se ofrece
un traje de agua de la marca Bodyglove, de fojas 49; j) copia de la sentencia arbitral recaida
sobre el nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl, de 21 de mayo de 2006, en que acoge el criterio
de la identidad sefialado por el segundo solicitante, de fojas 50

7.- A fojas 58 el primer solicitante hace sus alegaciones de mejor derecho, sefialando que se
encuentra habilitado para tener el dominio en cuestién, por cuanto ha cumplido con todos los
requisitos exigidos por NIC Chile. Ademas, este dominio se encontraba disponible. Asi las
cosas, cita al efecto el articulo 10 del capitulo “De la Publicidad y pago de las solicitudes” y los
parrafos 4 y 6 del articulo 8 del capitulo “Procedimiento de arbitraje”. Sefala que el primer
solicitante cuenta con ciertos beneficios, como son el que una vez realizada la inscripcién por
parte del primer solicitante se dejan definidos los plazos en que estara disponible el dominio
para que lo inscriba un eventual interesado. Ademads, NIC habilita el nombre de dominio
existente para que el solicitante pueda hacer su pagina o direccionarla a una existente,
privilegio que sélo tiene el primer solicitante. Si ninguna de las partes va a la audiencia de
arbitraje, el dominio es asignado al primer solicitante, nunca al segundo. Ademas las costas del
arbitraje las paga el segundo solicitante en un conflicto de inscripcidon, como ocurre en autos.
El primer solicitante sefiala que el Unico beneficio que tiene el segundo solicitante es el de
poder efectuar su propia solicitud por el dominio en caso de verse afectado y optar asi a un
arbitraje que pueda acoger su solicitud. Al leer estas normas, queda claro que el espiritu del
redactor de este Reglamento fue la aplicacion del Principio “First Come First Served”.

Luego, el primer solicitante menciona las causales de revocacion sefialadas en el Reglamento,
citando al efecto el articulo 22 del mismo. Se mencionan 3 situaciones que hardn que la
inscripcion se considere abusiva o realizada de mala fe, las cuales deben cumplirse
simultdaneamente. Sefiala el primer solicitante que el hecho de tener una marca registrada no
puede ser considerado como determinante al momento de solicitar un dominio, por cuanto el
reglamento de NIC Chile no exige este requisito. Sefiala también que puede ser registrado un
nombre de dominio por parte de alguien que no tenga derechos marcarios, por cuanto deben
concurrir los 3 requisitos sefialados en este articulo de forma conjunta para que una solicitud
sea considerada abusiva, esto es, ademas deben concurrir que quien solicita el dominio no
tenga derechos o intereses legitimos y que el dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.
El primer solicitante sefiala que si tiene intereses legitimos sobre el nombre de dominio en
disputa, por cuanto es vinculante con muchos productos que este el primer solicitante vende,
cumpliendo con todas las normas legales y procedimientos chilenos. El primer solicitante se
pregunta por qué puede considerarse actuar de mala fe al pretender un nombre de dominio
de una marca que el primer solicitante tiene en venta si el segundo solicitante no ha mostrado
nunca un real interés en él. Sefiala que hace casi 10 afios que el segundo solicitante registro la
marca en Chile, en dos clases distintas, pero en todo este tiempo no ha registrado el nombre
de dominio en nuestro pais. El segundo solicitante estd actuando por el hecho que un
interesado desea hacer uso de ese nombre para aumentar las ventas y ademas esto va a
conllevar a un beneficio para el mismo fabricante. Esto demuestra que el segundo solicitante
solo estd actuando de forma reactiva. El primer solicitante se pregunta si pudo haber



ambicionado alguna expectativa maliciosa cuando tomé algo que nadie queria, siendo que lo
malicioso es que el titular de la marca no haya efectuado el registro del nombre de dominio.
Agrega el primer solicitante que nunca registré el nombre de dominio con el fin de venderlo a
nadie. No se ha buscado perturbar o afectar los negocios del titular de la marca. Tampoco
puede decirse que haya confusion con la marca del reclamante, por cuanto los productos que
se venden son originales, sin que se entienda que el primer solicitante es representante,
distribuidor o duefio de la marca. Al nombre de dominio se le estd dando un buen uso,
cumpliendo con el principio de la buena fe.

El caracter territorial de los dominios, como es el caso de los dominios .cl, son importantes
para las empresas locales que promocionan sus productos o los de terceros a los largo de
Chile. En el caso de autos, la empresa Bodyglove, que cuenta con el nombre de dominio
bodyglove.com no debiese verse afectada por la empresa local que usa el dominio local
denominado bodyglove.cl. De hecho, el segundo solicitante se va a ver beneficiado, por cuanto
vende y promociona sus productos.

Un dominio no es una marca, simplemente es una puerta de acceso a determinada
informacién, la cual debe ser auténtica y efectiva. Lo que le importa al consumidor es la
legitimidad de lo que se ofrece y como ofrece, no importando quien es el duefio de la marca
que se ofrece.

El primer solicitante sefiala que es importante considerar que quien vende un producto no
necesita un permiso especial para vender los productos de una determinada marca. Asi las
cosas, Tienda Nautica sélo hace operaciones de venta de productos deportivos nauticos en
Chile, y su politica de publicidad y marketing sélo estd dirigida a los consumidores locales. Por
esto es que el segundo solicitante no debiese limitar las legitimas actividades comerciales
realizadas por internet dentro de Chile, siendo ese el espiritu de los dominios .cl, sin considerar
gue Bodyglove tiene una escasa presencia de sucursales en Chile.

No puede haber confusidn hacia los consumidores, por cuanto los productos que se venden a
través del nombre de dominio bodyglove.cl y tiendanautica.cl son productos de esa fabrica,
entre otros, lo cual puede verse en el local Tienda Nautica del Lago Rapel. El primer solicitante
tiene a la venta otros productos adicionales, sin insinuar que haya alguna licencia u otro
convenio entre el fabricante y el primer solicitante. Este ultimo sélo compra articulos de los
fabricantes tal como lo hacen la mayoria de las tiendas de ventas al detalle.

No se desea confundir al consumidor, ni se estd desconociendo la propiedad de la marca
Bodyglove, sino que sélo es una herramienta para promocionar algunos de los productos que
esta empresa fabrica y que son vendidos por el primer solicitante.

Finaliza su presentacidn, sefialando que de no encontrarse en el Reglamento herramientas que
permitan resolver un conflicto, debe favorecerse al solicitante que primero solicité el nombre
de dominio respectivo.

Debido a que los dominios no son marcas comerciales, y a que todos tienen el mismo derecho
a usar una herramienta que se cred para generar el desarrollo de las comunicaciones y el
comercio a través de internet, ninguna empresa puede pretender tener un mejor derecho
sobre el dominio en disputa, mds aun si se considera que esta empresa tuvo todo el tiempo y
los recursos para registrarla como nombre de dominio. El primer solicitante cree que las
empresas chilenas tienen un mejor derecho sobre los dominios .cl que las empresas
extranjeras, por cuanto se busca identificar el lugar de origen de la entidad que lo usa. El
primer solicitante cree que cumple con los tres derechos fundamentales que lo amparan para
poseer este nombre de dominio:

1.- Ser el primer solicitante o “First come first served”.

2.- El criterio del “fair use”.

3.- La proteccién que da el principio de la buena fe, reconocido por el segundo solicitante en la
traduccion del segundo parrafo de la carta adjunta, enviada el 18 de febrero y firmada por la
Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Bodyglove Int.



8.- A fojas 65 el segundo solicitante evacua traslado, sefialando que ratifica lo sefialado en la
demanda de mejor derecho presentada en autos. Agrega que el primer solicitante invoca
derechos sobre el nombre de dominio en disputa basandose en supuestos que son analizados.
En primer lugar, invoca el principio “First come first served”, el cual sélo se aplica si ninguna de
las dos partes ha logrado acreditar un mejor derecho, cosa que segun el segundo solicitante no
es asi, porque ha acompafiado abundante material probatorio. El hecho de solicitar primero el
nombre de dominio no libera de la obligacion de acreditar su mejor derecho sobre el dominio
en disputa, porque si esto fuese asi, todo el procedimiento de asignacién de nombres de
dominio no tendria sentido. El Reglamento de NIC Chile prevé un plazo de 30 dias para
oponerse a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. El segundo
solicitante cita parte de la sentencia todochile.cl, en que el arbitro sefiala que una vez que se
genera el conflicto de asignacién de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar
en una situacién de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cudl de las partes tiene un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. El principio “First come first served”
es uno de “ultima ratio”, segln sefala la doctrina y la jurisprudencia nacionales, aplicandose
cuando las partes estén en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee
sobre un determinado nombre de dominio.

El segundo solicitante sefiala que el primero estima erradamente que se le esta privando de un
derecho cuando el legitimo titular presentd una oposicidn con el fin de proteger sus derechos.
El primer solicitante reconoce expresamente que una vez que se produce la inscripcién de un
nombre de dominio, comienzan a correr los plazos para que otros se opongan a la inscripcion.
Esto estd relacionado con el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile, por cuanto el segundo
solicitante cree que se estan vulnerando los derechos de Bodyglove International LLC.

Seflala que el hecho de mantener activo o no un nombre de dominio simplemente es una
facultad que se establece en el Reglamento de NIC Chile para realizar pruebas de caracter
técnico, pero no es fundamento de un mejor derecho. Ademas, esta pagina no es autdonoma,
sino que es redirigida a una pdagina web particular del primer solicitante.

El segundo solicitante sefala que el primero no puede acreditar un mejor derecho, o al menos
algun tipo de vinculaciéon con el nombre de dominio en disputa. Su Unica argumentacién es
que a través de la inscripcion del nombre de dominio en disputa publicita la venta de
productos del segundo solicitante, hecho que es reconocido por el propio primer solicitante, lo
cual demuestra su mala fe y falta de fundamentos. El segundo solicitante sefiala que es
evidente la confusidon que se produce en los usuarios de internet respecto del real titular, por
cuanto pensaran que el nombre de dominio en disputa corresponde al del segundo solicitante.
El segundo solicitante sefiala que el primero sostuvo a lo largo de toda su presentacién que los
nombres de dominio no son marcas comerciales, frente a lo cual no se opone. Las marcas
comerciales registradas en otros paises y en Chile sélo demuestran que el segundo solicitante
tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Son aplicables los criterios
sefialados en la demanda de mejor derecho: Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial
Legitimo, Creacion Intelectual del Signo, Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido y las
disposiciones del Convenio de Paris.

El hecho de que un tercero venda un producto determinado no le otorga un supuesto mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa. El primer solicitante reconoce la titularidad
de la marca que tiene el segundo solicitante. La jurisprudencia nacional ha aceptado este
criterio, como es posible ver en el caso del litigio sobre el nombre de dominio
linternasmaglite.cl, en que se concluyé que “aplicando los razonamientos expuestos a la
especie, corresponde sefialar en primer lugar que don Luis Alfredo Coddou Rios, primer
solicitante, no ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacién o signo distintivo que esté reproducido, incluido, o aludido en el nombre de
dominio disputado, con anterioridad a su solicitud de asignacién de dicho nombre de dominio.
En efecto, el hecho de que dicha parte comercialice linternas marca Maglite desde hace afios,



segln sus dichos, no le confiere derecho ni interés legitimo alguno respecto de la marca de
tales productos, que en la especie es la marca Maglite; una cosa es la libertad econémica del
primer solicitante para comercializar productos de cualquier marca y otra muy distinta es
pretender derechos o intereses legitimos sobre las marcas de tales productos —de propiedad
de terceros- lo que obviamente es inadmisible”.

Finaliza su presentacion reiterando lo evidente de la confusidon que se produciria entre los
usuarios de internet y los consumidores, ya que el primer solicitante reconoce expresamente
que el nombre de dominio corresponde a la expresion Bodyglove, con la que se distinguen
productos del segundo solicitante.

9.- El segundo solicitante acompaia a fojas 69 y siguientes copia del arbitraje por asignacion
de nombre de dominio linternasmaglite.cl, en que se reafirma la postura del segundo
solicitante en orden que por el hecho que un tercero venda productos de una determinada
marca, esto no le da derechos sobre la misma.

10.- A fojas 81 se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que
coadyuvan al buen funcionamiento de la Red Internet. Su funcionalidad esencial es contribuir a
la correcta localizacién de los productos, servicios e informaciones que los usuarios de la red
ponen a disposicion de terceros a través de los servidores conectados a la misma. Siendo asi,
resulta esencial contar con politicas y sistemas que contribuyan a la correcta identificacion de
los usuarios que se encuentran detras de las paginas web y/o servicios que se localizan a través
de los diversos nombres de dominio.

SEGUNDO: Que en el caso de autos la primera solicitante ha registrado el nombre de dominio
y ha pagado los importes correspondientes. Asimismo le estd dando un uso efectivo a través
del direccionamiento del nombre de dominio hacia la URL http://www.tiendanautica.cl, del
cual es titular.

TERCERO: Que en sus alegaciones de mejor derecho el segundo solicitante alude a la
titularidad marcaria sobre el signo bodyglove y asimismo sostiene la ilegitimidad de la solicitud
del primer solicitante, en atencion que el uso que da al nombre de dominio le lleva a sostener
que se estd haciendo un aprovechamiento ilegitimo de la fama y notoriedad de este signo,
pues en definitiva no se ha creado una pagina web relativa a los mismos, sino que
simplemente se reconduce a la pagina web de la tiende del primer solicitante, generando en
definitiva riesgos de confusién en los usuarios. Siendo asi, esta parte esgrime que este uso es
ilegitimo por cuanto vulnera sus derechos marcarios, vigentes tanto a nivel nacional como
internacional.

CUARTO: Que los arbitros establecidos para la resolucién de los conflictos de nombres de
dominio han sido investidos de las cualidades y atribuciones de los arbitros arbitradores y en
este contexto deben fallar los asuntos que se les encomiendan de acuerdo a lo que la
prudencia y la equidad les dicten, de manera tal de guardar las condiciones de equidad que
permitan de una parte la usabilidad de los nombres de dominio y de otra se guarden y
resguarden los derechos y deberes involucrados en la tenencia de estos recursos de
localizacion de bienes y/o servicios informativos disponibles en Internet.



QUINTO: Que en el caso de autos, la primera solicitante no ha controvertido la titularidad
marcaria invocada por el segundo solicitante, por lo que habrd de tenérsela por establecida
para todos los efectos de estos autos. Tampoco ha controvertido la fama y notoriedad de la
marca alegada de contrario.

SEXTO: Que de los antecedentes que obran en autos esta arbitro llega a la conviccion de que
en el caso de autos el segundo solicitante tiene un mejor derecho al nombre de dominio en
disputa, no siendo posible aplicar el criterio de first come first served invocado por la primera
solicitante, por cuanto éste es aplicable sélo a los casos en que las partes se encuentran en
igualdad de condiciones y derechos. De acuerdo a esta conviccidon, habra de consolidarse el
nombre de dominio en el segundo solicitante, acogiendo la demanda interpuesta.

SEPTIMO: Que en todo caso en nuestro derecho la buena fe se presume, debiendo acreditarse
la mala fe por quien la invoca. En el caso de autos no existen antecedentes que permitan
concluir fehacientemente la mala fe del primer solicitante, por lo que no podra acogerse la
solicitud de condena en costas planteada por el segundo solicitante.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres
de Dominio .cl, se RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio bodyglove.cl, al segundo solicitante Body Glove International,
LLC, ya individualizada en autos.

Cada parte pagard sus costas,

Resolvid

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacidn:

Manuela Ferrada Tapia Diego Sepulveda Salazar
7.776.724-k 16.386.315-4
Cc.- Idonoso@uchile.cl; lorena.donoso@gmail.com; rapel@tiendanautica.cl;
vitocoh@gmail.com; cadmin@sargent.cl; ffernandez@sargent.cl; csaez@sargent.cl;

dominios@sargent.cl; sargent@sargent.cl; fallos@legal.nic.cl




