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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
“bruno.cl”

Santiago, jueves veintinueve de junio de dos mil seis.-

VISTOS:

Con fecha 26 de octubre de 2005, la sociedad Auto France Ltda., domiciliada en
Prat N° 306, Concepcion, solicité la inscripcién del nombre de dominio “bruno.cl”.

Posteriormente, con fecha 7 de noviembre de 2005, la sociedad Fundicion Bruno
S.A., con domicilio en Huérfanos N? 1189, Piso 6°, Santiago solicité igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “bruno.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a
lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de
la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 5834 de 3 de marzo de 2006 se design6 al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre
de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las partes a
una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién del
procedimiento sefialada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las
partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N? 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 41 y a fs. 117 las partes hicieron valer sus derechos, reclamaciones y
observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 120, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 126 y 165 las partes hicieron valer sus comentarios y descargos.

A fs. 174, se recibié la causa a prueba y se fijé6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama
sobre el nombre de dominio “bruno.cl”.

A fojas 183, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:




185

PRIMERO: Que como se sefal6 en la parte expositiva, con fecha 26 de octubre de
2005, la sociedad Auto France Ltda., domiciliada en Prat N° 306, Concepcion, solicité la
inscripcion del nombre de dominio “bruno.cl”. Posteriormente, con fecha 7 de noviembre
de 2005, la sociedad Fundicién Bruno S.A., con domicilio en Huérfanos N° 1189, Piso 6°,
Santiago, solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “bruno.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentaciéon para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL”. Notificadas las partes por carta certificada al
domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para
todos los efectos legales segun lo establece el art. 11 de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de
conciliacion y/o de fijacién del procedimiento sefialada ambos solicitantes debidamente
representados. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N2 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante hizo valer sus pretensiones alegando que es el primer solicitante y que como
tal le favorece el principio conocido en la jurisprudencia de nombres de dominio “first
come first serve” y que la razdn de solicitar este sitio no obedece a un capricho, sino a un
legitimo ejercicio de sus derechos y a un plan de negocios claramente establecido, por lo
que existe un acto de buena fe de su parte en la solicitud del nombre de dominio en
disputa, basado en el uso previo de dicho nombre.
Agrega, que segun se desprenderia de los documentos que acompana, el Sr. Bruno
Fritsch es el socio principal de la empresa Auto France Limitada, la cual a su vez puede
usar el nombre de “Bruno Fritsch Limitada” o “Bruno Fritsch Ltda.” Que lo anterior
obedece a que el principal accionista de Auto France Limitada, y quien es ademas su
representante legal (el sr. Bruno Fritsch Rodriguez), seria dueno de los siguientes
registros de la marca: “Bruno Fritsch” N°® 678.712, para distinguir un establecimiento
comercial de venta de productos de la clase 12; N°? 678.710, para distinguir servicios de
reparacion de productos de la clase 12, clase 37 y 678.711, para distinguir productos de la
clase 12.
Expresa que por lo anterior, tendria una larga historia relacionada con la comercializacion,
venta y reparacion de vehiculos de todo tipo y en especial automéviles con el nombre
“Bruno Fritsch”. Que el hecho que esta historia esté intimamente relacionada con Bruno
Fritsch, hace que dicho nombre sea identificado por el publico consumidor como garantia
de calidad en los productos que se ofrecen. Que la expresién “Bruno” es mucho mas que
una palabra o marca, es parte de su nombre y forma parte esencial de su identidad como
empresario.
Afirma, que el segundo solicitante tiene como supuesto fundamento, el hecho de que su

razén social utiliza la palabra “Bruno” con la palabra “Fundicién”. Que no niega que el
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segundo solicitante tenga derechos sobre la palabra “Bruno”, pero que tendria aun
mejores derechos sobre dicha palabra y que ademas, es primer solicitante. Que le extrana
que el segundo solicitante esté alegando que le pertenece el nombre de dominio “Bruno”,
ya que no ha solicitado los nombres de dominio “fundicionbruno.cl” ni “fundiciénbruno.cl”.
Que su objetivo es ir creando un conjunto de nombres de dominio con distintas marcas de
automoviles asociadas a la palabra “Bruno”, segun representaciones que tenga, que asi
tendria registrados los nombres de dominio “toyotabruno.cl” y “brunofritsch.cl”. Que por lo
anterior es importante tener el nombre de dominio en disputa, lo que demuestra un
legitimo interés en su solicitud.

Por otra parte agrega, que de los documentos de prueba que acompana, se aprecia el
uso que se le esta dando a la marca “Bruno Fritsch”, el tiempo que ha estado expuesto el
nombre en el mercado, llegandose a identificar dicho término con los diversos locales que
tiene y con la calidad de los servicios que se ofrece en dichos locales. Que también se
demuestra de los documentos que se acompanan, que al hacer una busqueda en
“Google” con la palabra “Bruno”, el primero que aparece es él y que el segundo solicitante
ni siquiera sale mencionado, por lo que la forma de evitar confusion entre los usuarios de
Internet es que el nombre de dominio en disputa le sea adjudicado.

Posteriormente, y frente a lo dicho por el segundo solicitante, reitera argumentos ya
expuestos en relacion al principio “first come first serve”, sobre su legitimo interés basado
en marcas comerciales ya referidas; la identidad propia que se identifica con el nombre de
dominio solicitado y que en relacién al hecho que el segundo solicitante no renové este
nombre de dominio en su oportunidad, significaria una renuncia técita a dicho nombre
TERCERO: Que, la parte del segundo solicitante en el periodo de discusién alegdé como
cuestion previa que la aplicacion pura y simple del principio “first come first serve”, puede
conducir a errores y a situaciones injustas y por eso hoy rige el principio del “mejor
derecho”, otorgandose en definitiva el nombre de dominio en disputa al que logre acreditar
un mejor derecho sobre aquél. Que para lograr esto, es necesario poseer un legitimo
interés y buena fe y que precisamente en esa situacién se encuentra al gozar de un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Que al respecto funda su pretension en que la sociedad “Fundicidon Bruno S.A.” fue
creada por acuerdo de transformacién de la sociedad “Fundiciéon Bruno Limitada” a la
actual “Fundicion Bruno S.A.”, segun escritura de fecha 02 de septiembre de 1986.
Agrega que la Fundicién Bruno S.A., es una empresa especializada en la produccion de
Fierro Fundido en todas sus gamas, que cuenta con una moderna infraestructura para
estos efectos, con personal técnico especializado y un estricto control de calidad.

Expresa ademas, que fabrica y comercializa sus prestigiosos productos bajo la marca
“Bruno”, que usa y que corresponden a una variada linea de productos de fierro fundido.
Por lo que el nombre de dominio en disputa como ha sido solicitado, no tiene una
identidad propia que permita diferenciarla adecuadamente de la famosa expresién vy
marca comercial “Bruno” de su propiedad. Por lo que se pretende al solicitar dicho nombre
de dominio, es en verdad registrar la famosa marca “Bruno” de su propiedad.
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Afirma que el éxito empresarial que posee le ha llevado a posicionar la marca “Bruno”,
junto a otras derivadas de esta en el publico consumidor, que en ese sentido es titular de
una serie de marcas registradas que son o contienen la expresién “Bruno”. Que los
registros de la marca “Bruno” serian: N°? 635.158, para distinguir un establecimiento
comercial de compra y venta de los productos de las clases 06 y 17; N° 635.159, para
distinguir productos de las clases 6 y 17 y 635.160, para distinguir un establecimiento
industrial de fabricacién de productos de las clases 6 y 17. También tendria registrada la
marca “Fundiciéon Bruno” registros 650.705, para distinguir un establecimiento industrial de
fabricacion de productos de las clases 6 y 17; 650.706, para distinguir un establecimiento
comercial de compra venta de productos de las clases 06 y 17; 650.707, para distinguir
productos de clase 17 y 650.708 para distinguir productos de la clase 6.

Ademas senala, que fue titular del nombre de dominio en disputa “bruno.cl”, hasta julio de
2005 y que por un descuido no se renovo dicho nombre de dominio a su nombre, como lo
acreditaria con documentos que acompafna. Que lo anterior, no haria otra cosa que
ratificar la titularidad y uso de que ha gozado por afos de la expresion “Bruno”. Que ha
solicitado con fecha 1 de abril de 2005 el nombre de dominio “fbruno.cl”. Que el nombre
de dominio solicitado “bruno.cl”, es practicamente idéntico a dicho nombre de dominio de
su propiedad, es idéntico a la marca de su propiedad “Bruno” y a su nombre social.

Que asi las cosas, agrega, se esta intentando el registro como nombre de dominio de la
expresion “Bruno” que no logra dotar de una distintividad, identidad y caracteristica propia
al dominio que se pretende inscribir por el primer solicitante; que tampoco permite
diferenciar y distinguir la actividad propia desarrollada por el primer solicitante y que
produce una clara identificacion con la expresion y nombre de su propiedad.

Que de otorgarse el nombre de dominio “bruno.cl” al primer solicitante, le causaria un
grave perjuicio, manifestado en una dilucién de los signos marcarios de su propiedad,
provocando confusion entre los usuarios de Internet y que su pretension sobre dicho
nombre de dominio se basa en antecedentes concretos, objetivos y demostrables.

Que mas adelante se refiere a las normas que regulan la revocacion de nombres de
dominio, de la Constitucion Politica, del Codigo Civil, de las leyes 17.336 sobre Propiedad
Intelectual y 19.039 sobre Propiedad Industrial y normas del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de nombres de Dominio CL.

Por ultimo, solicita que se le otorgue el nombre de dominio en disputa, con costas.

Que posteriormente, el segundo solicitante sefala respecto de lo afirmado en su
respectivo escrito de alegaciones y defensas por el primer solicitante, que no habria
acompanado ningun documento que acreditara el “Plan de negocios” que dice tener y que
demostraria su buena fe al solicitar el nombre de dominio en disputa. Que no existiria un
uso previo de la expresion “Bruno”, sino “Bruno Fritsch” y que asi lo demostrarian los
registros marcarios acompanados por el propio primer solicitante y que estan a nombre de
Bruno Fritsch Rodriguez. Que por lo mismo el publico lo conoce por esa expresion y no
sé6lo por la palabra “Bruno”. Que respecto del buscador de Internet “Google”, éste es un
servicio de caracter comercial lucrativo, por lo que es un medio de hacer publicidad en el
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que los interesados puedan pagar para obtener una “posicion de mayor privilegio”.

Que respecto de la prueba rendida por el primer solicitante, sefiala que en general nunca
aparece la expresion o nombre “Bruno” separado de la expresion “Fritsch”, ni se acredita
el uso de esa expresion sola.

Agrega, que segun la historia societaria de la empresa, siempre se usé el nombre “Bruno”,
asi en un principio fue “Sociedad Mecanica Sucesién Pascual Bruno Limitada” para llegar
a “Fundicion Bruno Limitada” y en 1986 se transformé6 en una sociedad anénima. Reitera
nuevamente los registros marcarios que posee y que en vista de lo dicho tiene un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que la parte del primer solicitante para probar sus pretensiones acompano a
los autos en forma legal y sin objecién de contrario, los siguientes documentos: Impresion
de la busqueda efectuada en Google, indicando Chile como pais, de “Bruno” en donde
aparece con la primera opcién éste solicitante y el segundo no aparece; publicidad
contenida en tres revistas “Familia de Toyota”, en el Diario Estrategia de 27 de febrero de
2006 y copia de la escritura publica de modificacion de la Sociedad Autofrance Limitada,
en la que se establece que don Bruno Fritsch Rodriguez es socio y que la sociedad puede
usar los nombres Bruno Fritsch Limitada o Bruno Fritsch Ltda. También, copia de los
registros N° 678.712, 678.710 y 678.711 de la marca “Bruno Fritsch”, para distinguir un
establecimiento comercial de productos de la clase 12, servicios de reparacion de tales
productos y productos de la clase 12 y de impresiones del registro del nombre de dominio
ante Nic Chile “toyotabruno.cl” y “brunofritsch.cl”.

QUINTO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompano a
los autos en forma legal y sin objecién de contrario, los siguientes documentos: Papeleria
de la empresa con el membrete “Fundicion Bruno S.A.”; impresién de la pagina web de la
empresa; fotocopia del Rut de la empresa; folletos de la empresa; fotocopias de factura,
factura de exportacion, guia de despacho, nota de crédito, letra de cambio, pieza de
fundicion; Copias de los registros respectivos e impresiones desde el sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial de los registros marcarios de la marca “Bruno”
registrada a su nombre, N® 635.158, para distinguir un establecimiento comercial de
compra y venta de los productos de las clases 06 y 17; N? 635.159, para distinguir
productos de las clases 6 y 17 y 635.160, para distinguir un establecimiento industrial de
fabricacion de productos de las clases 6 y 17. También de la marca “Fundicion Bruno”
registros 650.705, para distinguir un establecimiento industrial de fabricacién de productos
de las clases 6 y 17; 650.706, para distinguir un establecimiento comercial de compra
venta de productos de las clases 06 y 17; 650.707, para distinguir productos de clase 17 y
650.708 para distinguir productos de la clase 6. Impresion del registro del nombre de
dominio ante Nic Chile, “fbruno.cl” e impresién de la pagina Web de Nic Chile, respecto
de las solicitudes eliminadas para el nombre de dominio “bruno.cl”. Fotocopias de
escrituras publicas de constitucion de empresas y transformacion. Fotocopias de
certificados de nacimientos de los socios de la empresa de apellidos “Bruno”, papeleria,
tarjeta de visita de socia en que aparece el apellido “Bruno”.
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SEXTO: Que el primer solicitante de autos es Auto France Ltda., por lo que de acuerdo al
principio imperante en materia de nombres de dominio resumido en la expresién inglesa
“first come first served”, le corresponde al segundo solicitante probar la mala fe del
primero o que posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Que el segundo solicitante no alegé ni acredité mala fe en el primer solicitante.

SEPTIMO: Que en apoyo de sus pretensiones el primer solicitante sélo acredité que tiene
registrada a su nombre los nombres de dominio “toyotabruno.cl” de 18 de noviembre de
2004 y “brunofritsch.cl” de 24 de octubre de 2005. Que respecto de los tres registros de
marca comercial “’Bruno Fritsch” acompanados, seran desestimados toda vez que consta
de dichas copias, que se encuentran registradas a nombre de don Bruno Marcelo Fritsch
Rodriguez, tercero ajeno al juicio, no es parte, y el hecho que sea socio de la parte que lo
presenta, no es suficiente para desvirtuar lo dicho precedentemente. Se trata en la
especie de una persona distinta juridicamente y como tal no acredita nada respecto de
Auto France Ltda. Que respecto de las revistas acompanadas, consta que la mas antigua
es del ano 2004, el Diario estrategia es de Febrero de 2006 y la modificacién de la
escritura referida al uso también como nombre de la sociedad de Bruno Fritsch limitada o
Ltda., es de fecha septiembre de 1993. El resto de la papeleria y publicidad, no contienen
fecha que acredite antigiiedad del uso de la misma. En relacion, al impreso de la pagina
de “Google” de la busqueda en Chile de la palabra “Bruno”, no es suficiente para
demostrar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el orden en
dicho buscador obedece a otras variantes de otra indole que hacen que la ubicacion en
un determinado lugar dentro de un “buscador de Internet” varie, por lo que dicho
argumento no es concluyente.

OCTAVO: Que la prueba rendida por el segundo solicitante consistié entre otras, en tres
registros de la marca comercial “Bruno” a su nombre, del afio 2002, correspondiente a
renovacion por lo que corresponden a lo menos al afo 1992; escrituras de la sociedad,
donde la mas antigua es del afio 1955 se llamé “Mecéanica Sucesion Pascual Bruno
Sociedad Limitada” , luego en el afio 1979 se fusiond y pasé a llamarse “Fundicion Bruno
Limitada” y en el afio 1986 se transformd en una sociedad an6nima y se llama en la
actualidad “Fundicion Bruno S.A.”. Que también se acredité que tres de cuatro de los
socios de dicha sociedad son de apellido “Bruno”.

NOVENO: Que la prueba rendida permite concluir que el uso de la expresion “Bruno” es
usada y explotada comercialmente por el segundo solicitante desde el afo 1955, que
desde el afo 1979 al pasar a llamarse “Fundicion Bruno”, se identificé con su razén social;
que las marcas comerciales “Bruno” son del afo 1992, anteriores a los registros de
marcas de las del primer solicitante; y tres de cuatro de los socios tiene el apellido
“Bruno”. Y por otra parte, el primer solicitante comenzé a usar la expresion “Bruno” so6lo a
partir del afno 1993 al cambiar su razén social, por lo que el uso de dicha expresién es
muy posterior al del segundo solicitante, todo lo cual demuestra que el segundo solicitante
tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto “bruno.cl”.

DECIMO: Que el hecho de asignar el nombre de dominio en conflicto al segundo
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solicitante, no inducira a error al publico consumidor, ya que los giros de una fundicién por
una parte y compraventa de automéviles por la otra, son totalmente diferentes, sumado a
que el publico usuario y consumidor de uno y otra también difieren sustancialmente.
UNDECIMO: Que atendido las caracteristicas propias de este tipo de conflictos y los
principios y normas que lo regulan, no son aplicables en la especie las normas invocadas
sobre la ley propiedad industrial, ley de propiedad intelectual y sobre revocacién de
nombres de dominio.

DUODECIMO: Que todo lo anterior afecta la validez y prioridad de la solicitud de Auto
France Ltda. y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto por
parte del segundo solicitante, toda vez que logra formar en este arbitro conviccion del
mejor derecho que posee el segundo solicitante sobre el nombre de dominio “bruno.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y siguientes del
Cadigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

| . Que se asigna el nombre de dominio “bruno.cl” al segundo solicitante la sociedad
Fundicién Bruno S.A.

II'. Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “bruno.cl” del primer solicitante la
sociedad Auto France Ltda.

[Il . Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién
de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucién para los fines
correspondientes. —

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.- Rol 11 - 2006.



