En Santiago de Chile, a 12 de abril de dos mil doce, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por
conflicto en inscripcion de nombre de dominio bypltda.cl, suscitado entre Sociedad Comercial Byp
Asesorias Y Servicios Limitada (SOCIEDAD COMERCIAL BYP ASESORIAS Y SERVICIOS
LIMITADA), RUT 76.061.946-9, domiciliado en Santiago 414 Santa Cruz - Chile y Manufacturas
Electricas B Y P Ltda. Rep. por Silva & Cia. (MANUFACTURAS ELECTRICAS B Y P LTDA), RUT:
85.969.100-5, domiciliado en Hendaya N 60 Piso 4 Las Condes — Chile, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 12 de diciembre de 2011, mediante oficio OF N° 15505, dofia Margarita Valdés
Corteés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacién como
arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio bypltda.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 21 de diciembre de ese mismo afio se aceptd la designacion como
arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el menor
tiempo posible, citandose a las partes a una primera audiencia de conciliacién y/o fijacion del
procedimiento, a realizarse el dia miércoles 04 de enero del afio 2012 a las 11:45 horas,
notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 06.

3. Que a fojas 12 consta que en la fecha sefialada se realiz6 la audiencia fijada, con la sola
comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razén
de la inasistencia del primer solicitante, se fijé el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 13 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la
solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Sefiala que la empresa ByP S.A. fue fundada en 1943, y quz se dedicaba entonces a la fabricacién
de transformadores de distribucion y potencia, junto con balastros magnéticos. Agrega que en 1978
fue comprada por sus actuales duefios transformandose en Manufacturas ByP Ltda. Indica que
desde entonces ha ampliado los bienes que produce, transformandose en la empresa con la méas
amplia gama de productos en la industria de la iluminacién.

Sostiene que dado el caracter de los servicios que entrega su mandante, esta se ha preocupado de
resguardar su imagen, en virtud de lo anterior es que detenta la titularidad del registro marcario
sobre el signo B & P, para las clases 9 y 11, ademas de poseer el dominio byp.cl.

Estima que el nombre de dominio disputado en autos contiene elementos idénticos a los que
identifican a su representada. A mayor abundamiento expresa que el dominio disputado se
compone de la marca registrada BYP, agregandole la expresiéon LTDA, signo este Gltimo que en su
parecer corresponde también a su representada, por cuanto ella se encuentra constituida como una
sociedad de responsabilidad limitada.

Concluye que lo anterior producird confusion entre la marca registrada y el nombre de dominio
solicitado.

Mas adelante indica que la solicitud de la contraria significaria el aprovechamiento injusto e ilicito de
la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversion en publicidad y posicionamiento.

Agrega que la existencia del nombre de dominio disputado en manos de un tercero dafiaria la
identidad comercial de su mandante, por cuanto lo dejaria en la imposibilidad de registrar su marca
en el mundo de internet.



Cita lo indicado por la Comisién Preventiva Central de la Libre Competencia en el caso Avon
Products Incorporated contra Comercial Lady Marlene S.A., en cuanto dicha entidad indica que los
nombres de dominio cumplen también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando
asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo
que con frecuencia se los relaciona con el nombre o marca de la empresa titular del nombre de
dominio o con sus productos.

Solicita que, en funcién de lo anterior y en virtud de su titularidad sobre el registro marcario B & P,
esta disputa sea resuelta mas alla del principio first come first served.

A continuacion indica que los criterios que estan aplicando los arbitros en la resolucion de este tipo
de disputas giran en torno a los principios generales del derecho y a la tesis del mejor derecho, e
indica que justamente si se pondera el conflicto de acuerdo a esta ultima nocién, se observara que
su representada cuenta con sélidos fundamentos.

Expresa que de no considerarse sus derechos marcarios en la resolucién de la presente disputa se
estaria vulnerando su dominio sobre dichos registros, los que que se encuentran protegidos por el
articulo 19 N° 24 y 25 de la Constitucion Politica y los articulos 582, 583 y 584 del Cédigo Civil.

Manifiesta que sus argumentaciones no buscan limitar el derecho del primer solicitante a poder
iniciar su actividad econémica, lo que se buscaria seria que no se utilice para ello una marca
registrada y de esa forma aprovecharse de su fama y notoriedad.

Se refiere al articulo 14 del Reglamento Nic Chile, en cuanto esta norma prescribe que sera de
responsabilidad del solicitante que su inscripcién no contrarie derechos validamente adquiridos por
terceros. Indica que de acuerdo a la jurisprudencia debe entenderse que existe una infracciéon a
derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes requisitos:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho sobre un signo reproducido, incluido o aludido
en el nombre de dominio disputado.

b) Que se produzca una perturbacién, afectacion o perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a
su libre ejercicio.

c) Que la otra parte en el litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en dicho signo.

Agrega que la concurrencia de estos requisitcs debe verificarse al momento de la presentaciéon de
la solicitud respectiva.

Mas adelante se refiere al articulo 22 del reglamento citado, pues estima que las causales de
revocacion ahi sefialadas resultan aclaratorias para el caso de autos.

Se refiere a la posibilidad de dilucién de la imagen comercial o marcaria, sefialando que si
comienza a circular una expresion idéntica a las marcas, dominios y razén social de su
representada, los usuarios de internet identificarian servicios que no corresponden a ella, y
empezaria a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a su mandante.
Sefiala que lo anterior se traduciria en un grave atentado a su identidad comercial, concepto que,
de acuerdo a sus palabras, es reconocido como uno de los activos mas importantes de una
empresa.

Por ultimo advierte que, conforme al orden publico econdmico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente a procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en
el mercado, lo que, en su parecer, se veria afectado de concederse el dominio en disputa a la
contraria.

Finalmente solicita se condene en costas a la primera solicitante.
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5. Que la primera solicitante no asistié a la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento, no
presentd argumentacion de mejor derecho, ni allegé antecedentes en orden a acreditar sus
pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

6. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompaiié
documentos a fojas 18 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

7. Que a fojas 55 se citd a las partes a oir sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cual de las
partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacioén del nombre de dominio bypltda.cl, disputado en
estos autos.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solucion de los conflictos de nombres de
dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés
legitimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido Y que ninguna de ellas se
encuentre de mala fe. En su aplicacién habra de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico
el sistema de DNS no admite Ia supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo
TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que antes enunciaramos sea llevado a su
extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el Ginico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un
arbitro arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la
prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda
resolucién de conflictos.

CUARTO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través del cual las personas
naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a potenciales interesados en los productos,

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacion
del nombre de dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos,
especificamente sus derechos marcarios y su identificacion en internet. Es en razén de acreditar esta
argumentacioén y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompanioé la documental
que consta en autos, de la cual se desprende su utilizacién del signo ByP Ltda. en papeleria y facturas.
Adicionalmente, ha acreditado que cuenta con registros marcarios sobre el signo B & P y el dominio
byp.cl, ambas expresiones que son parte del contenido del dominio disputado en autos,
consideraciones que son necesarias para hacer las invocaciones de proteccion que realiza la segunda
solicitante.

SEXTO: Que, sélo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el
primer solicitante haya objetado o contra argumentado.

SEPTIMO: Que la situacion descrita en el considerando anterior ha motivado que esta arbitro no pueda
apreciar con exactitud dénde radica el interés legitimo del primer solicitante sobre el nombre de
dominio en disputa, asi como que eventuales derechos o pretensiones podrian verse afectados por la
asignacién de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.



OCTAVO: Que, al entender de este tribunal, no se han aportado antecedentes de hecho suficientes
para dar por comprobada la mala fe del segundo solicitante, por lo que no se condenara en costas

NOVENO: Que estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su convicciéon hacia el mejor
derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa byplitda.cl, por lo que habra de
acogerse su pretension a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "bypltda.cl" al segundo solicitante, Manufacturas Electricas B Y P
Ltda. Rep. por Silva & Cia. (MANUFACTURAS ELECTRICAS B Y P LTDA), ya individualizada en
autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electronico firmado digitalmente.

ejand oya Bruzzone
ARBJPRO ARBITRADOR

44/{A©

_Joreto Quiroz Rojas
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