Ref. sentencia conflicto estufastoyotomi.cl

Partes: ZAGGLUL COZMAR VERDUGO
COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S.A., Representada por Alessandri & Compaiiia Ltda.
(COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S.A.)

Santiago, uno de marzo de dos mil diez,
Vistos:

1.- OFICIO OF11392, de fecha 30 de septiembre de 2009, de fojas 1, por el que NIC Chile designa a la
suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto por asignacién del nombre de dominio
estufastoyotomi.cl suscitado entre ZAGGLUL COZMAR VERDUGO, RUT: 07.987.601-1, domiciliado en
Escritor Jorge Inostroza 79, Maipu, Santiago y COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S.A., RUT:
76.471.320-6, representada por Alessandri & Compaiiia Ltda., domiciliada en El Regidor 66, piso 10, Las
Condes, Santiago.

2.- Aceptacién del arbitraje, juramento de rigor y citacion a una audiencia de conciliacion y/o fijacién
del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificacion de fojas 4 vuelta.

3.- Personeria, patrocinio y poder presentado por el segundo solicitante, que consta de fojas 5 a 6.

4.- Acta de fojas 8, en que consta realizacion de la audiencia decretada en autos, con la sola
comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el llamado a
conciliacion, procediéndose derechamente a la fijacion del procedimiento arbitral.

5.- Alegacion de mejor derecho del primer solicitante de fojas 9 en que solicita le sea asignado el
nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos hecho y de derecho: Sostiene que
en julio de 2009 inscribio en nic.cl el dominio estufastoyotomi.cl para crear un sitio web donde
promocionar las actividades principales de su empresa, las cuales dicen relacién con servicio técnico de
estufas a conveccidon y repuestos de varias marcas, para acceder facilmente a sus clientes. Esta pdagina
estd enlazada con la pagina oficial de la empresa del primer solicitante: zcozmar.cl. Recibié un mail el
dia 8 de julio de 2009 sefialando que el dominio pedido seria activado en las préximas 24 horas.

Luego seiiala que su empresa tiene por giro la fabricacién y distribucién de articulos electrodomésticos
y servicio técnico, dedicadndose a esto desde 1980. Distribuye repuestos para estufas a nivel nacional, y
como Cozmar e Hijos exporta a todo el mundo, siendo el sustento econémico de la familia. Son una
empresa unipersonal que tributa en primera categoria del Impuesto a la Renta.

Actualmente, el primer solicitante se dedica al servicio técnico de estufas a conveccidn para distintas
marcas y modelos, incluyendo “Toyotomi”, desde hace 8 afos. Venden mechas, estufas a conveccion y
repuestos para estufas de diversas marcas, ofreciendo servicio técnico a estufas japonesas de
conveccioén y radiantes.

Agrega que hace 3 afos que venden estufas a conveccion en Chile, incluyendo sus repuestos, servicios
y mechas para estufas de diversas marcas y modelos.

Cuenta con una clientela de unas 1.500 personas, atendiendo durante marzo a agosto unos 15 clientes
diarios, bajando a 2 clientes diarios, de comunas como Lo Barnechea, Las Condes, Providencia,
Vitacura, Colina (Chicureo), Lampa, Talagante, Maipu y Estacion Central.

Sobre las consecuencias del conflicto de autos, se refiere al articulo 22 del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que dice que “serd causal de revocacion de
un nombre de dominio el que su inscripcidn sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe”.
Sobre esto, el primer solicitante sefiala que el que una inscripcién se haya efectuada con abuso implica
una actuacién comercial prohibida, efectuada para perjudicar a empresas o a los consumidores,
aprovechdandose de una situacién ventajosa; y que el haber actuado de mala fe implica haber inscrito



en dominio .cl por medios ilegitimos o por fraude. Asi, la inscripcion del dominio de autos no ha sido
efectuada de ninguna de estas dos formas, por cuanto se cumplié con la normativa existente y con el
animo de ejercer el giro de la empresa, cual es la venta y reparacion de estufas a conveccion.

Estima que no concurre en autos la primera causal de registro abusivo del Reglamento de Nic Chile
porque el segundo solicitante tiene derechos sobre el nombre “Toyotomi”, segun el registro N° 621713
del INAPI, pero no sobre el nombre estufastoyotomi.cl, no configurandose la causal sefialada. El
nombre sobre el cual tiene derechos el segundo solicitante no es idéntico al dominio en disputa ni
tampoco la sociedad reclamante “Comercial e Importadora BBR S.A.” es conocida de esa forma.

Asimismo, sefiala que no concurre la segunda causal porque tiene un interés legitimo sobre el dominio,
por cuanto lo inscribié cumpliendo la normativa vigente, buscando potenciar tanto la venta como
servicio técnico de estufas a conveccidn de diversas marcas, siendo una de ellas la marca Toyotomi.

Lo mismo estima respecto de la tercera causal, porque el dominio fue inscrito cumpliendo la ley, por
medios electrénicos y con el solo interés de acrecentar el negocio, aumentar su clientela, obtener
mayores ganancias y posicionarse en el mercado, ejerciendo el derecho a desarrollar una actividad
econdmica legitima. Esto se traduce en un interés meramente comercial exento de mala fe.
Adicionalmente, considera que su registro no ha sido de mala fe, porque nunca ha deseado perjudicar
al segundo solicitante Comercial e Importadora BBR S.A., que tiene como objeto la importacién,
exportacion, comercializacién, distribuciéon, compra, venta de toda clase de productos, mercaderias,
bienes de capital o equipos, y de sus partes, accesorios o repuestos, por cuenta propia o ajena: la
representacién de empresas nacionales o extranjeras” segun extracto de constitucion de la sociedad,
publicado en el Diario Oficial de 24 de febrero de 2006. Este objeto social no dice relacién directa con el
objeto social del primer solicitante, por cuanto este es servicio técnico y venta de estufas a conveccién,
por lo que no es posible que exista en el primer solicitante una intencién de perturbar o afectar su
negocio.

Respecto de la causal “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer
con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando
confusion con la marca del reclamante” sostiene que el Unico fin de lucro que ha existido al inscribir el
dominio estufastoyotomi.cl ha sido atraer clientes para prestarles servicio técnico a estufas a
conveccidn, o bien realizar venta de dichas estufas, pero no crear confusién con la marca “Toyotomi”.
De hecho, el dominio en disputa podra potenciar el negocio del segundo solicitante.

Para probar que el actuar del primer solicitante siempre ha sido de buena fe, sefiala que desde 1980
trabaja en el rubro, primero como Cozmar e Hijos, y ahora como una empresa unipersonal, con una
clientela de 1.500 personas, siendo conocido en el mercado, gracias a su experiencia y servicio
prestado, como prestador de servicio técnico y venta de mechas y estufas radiantes y a conveccion.
Esto queda demostrado por las copias simples de las boletas de ventas y servicios que se acompafian.
Reitera la idea que desea incrementar las ganancias de su negocio, dar a conocer sus servicios y
aumentar su clientela. No busca una ganancia por el nombre en si, para luego venderlo o arrendarlo, ni
tampoco desea confundir a los consumidores, sino que quiere que estos tengan claridad acerca de su
actividad, y que la ejerce de forma transparente y responsable.

Concluye su exposicion solicitando que se mantenga el dominio en su poder, no dando lugar a la
alegacion del segundo solicitante.

6.- Para acreditar sus alegaciones el primer solicitante rindié prueba documental, de fojas 14 a 37
consistente en: a) Copia de Cartola Tributaria del Contribuyente, Rut N° 7987601-1, nombre Zagglul
Cozmar Verdugo, actividad fabricacién de aparatos de distribucién y control, obras menores
construccion (contratistas, albafiles, carpinteros), venta al por mayor de otros productos N.C.P.; b)
Copia del formulario 22 del Servicio de Impuestos Internos, Impuesto Anual a la Renta, afio 2009; c)
Copias del formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos, Pago IVA, correspondientes a los meses
marzo a septiembre de 2009; d) Copias de facturas N° 13065, 13083, 13277, 13315, 13727 y 13744, con
operaciones relacionadas con el giro de la empresa del primer solicitante; e) Copias de boletas de
ventas y servicios N° 128, 182, 286, 324, 743, 1418, 1461 y 2084, con operaciones de venta de



productos y servicios relacionados con el giro de la empresa del primer solicitante; f) print de la pagina
web zcozmar.cl, en que aparece una de las estufas ofrecidas por el primer solicitante.

7.- Demanda arbitral por asignacion de nombre de dominio, a fojas 39, presentada por el segundo
solicitante, en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes
argumentos de HECHO y de DERECHO. Sostiene que tiene un mejor derecho sobre el dominio de autos,
por cuanto el nombre de dominio solicitado incluye la expresidn por la cual los productos del segundo
solicitante son distinguidos en el comercio, siendo una marca comercial de propiedad del Comercial e
Importadora BBR S.A.

Sefiala que Comercial e Importadora BBR S.A., fundada por Bob Andrés Borowicsz Kralemann, es una
empresa legalmente constituida segun las leyes chilenas en 2006, empresa que es la representante
exclusiva de la marca Toyotomi en Chile. Desde 1995 que el sefior Borowicsz comenzd a importar esta
marca a Chile de manera informal, para hacerlo como representante desde 2003. Debido a la crisis del
gas natural, y a la visién y esfuerzo del segundo solicitante, la marca Toyotomi se ha posicionado en el
mercado chileno, gozando de fama y notoriedad en Chile. Asi, cualquier estufa a kerosene es conocida
como “Toyotomi”, independiente de cual sea su fabricante.

Esta marca nacié en 1952, siendo lider en Japdn, y desarrollando nuevas tecnologias relativas a
productos a parafina y eléctricos. Tiene presencia en 10 paises, incluidos Estados Unidos y parte de
Europa.

En nuestro pais, las estufas Toyotomi son vendidas en todo Chile a través de Falabella y Homecenter,
ambas empresas lideres en sus mercados. Las ventas han llegado a las 60.000 unidades en lo que va del
afo, todo esto gracias a afios de esfuerzo y trabajo de Comercial e Importadora BBR S.A.

Sostiene que el producto vendido por esa parte son estufas de la marca Toyotomi. Siendo asi, la frase
“estufas Toyotomi” es practicamente inseparable, y se usa a diario en el mercado, sea a través de la
publicidad o por la manera en que se reconocen estos productos. Agrega que esa parte tiene derechos
preexistentes sobre la expresion estufastoyotomi.cl porque es titular de un registro y de dos solicitudes
de registro ante el INAPI, las cuales ya superaron con éxito todos los examenes juridicos, restando sélo
la acreditacion del pago de derechos fiscales, tramite meramente administrativo.

Respecto del Derecho, seiala que tanto en el Derecho Comparado, en la normativa interna vigente y en
la jurisprudencia se ha sostenido que existente hay una relacién clara e intima entre nombres de
dominio y marcas comerciales, por cuanto ambos comparten multiples caracteristicas comunes, al
poseer un rol identificador y distintivo de los diversos bienes y servicios que se ofrecen a través de
internet. Por esto es que al resolver sobre un nombre de dominio debe considerarse la titularidad de
los registros marcarios que existen respecto a un signo distintivo que se encuentra integramente
contenido en el dominio solicitado.

Invoca en este sentido la Politica Uniforme de Resolucidon de Conflictos de Nombres de Dominio
(ICANN), cuyos principios habrian sido recogidos en los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento NIC Chile,
los cuales se verian vulnerados si se asignara el dominio a la contraria.

Estima que el nucleo del dominio en disputa es la expresion “Toyotomi”, no asi la palabra “estufa”. La
primera distinguira al dominio en el mercado, pues estufa es genérica, y hace alusién al producto que
se vende por medio del dominio de Internet. De su parte, estima que estufastoyotomi.cl hace alusién
directa y explicita a los productos que el segundo solicitante vende por medio de las marcas antes
citadas. Siendo asi, tanto los usuarios de internet como el publico consumidor en general incurririan en
error pues pensaran que acceden al sitio web en que se comercializan los productos cuya
representacion es exclusiva de BBR S.A., mientras en realidad estaran accediendo al sitio web de un
competidor, lo que esta ocurriendo mientras se desarrolla el conflicto de autos, atendido que el primer
solicitante, en su derecho de usar el nombre de dominio, mantiene alojado un sitio web por el cual se
ofrecen idénticos productos y servicios que los ofrecidos por el segundo solicitante en su sitio
toyotomi.cl. Asi, por medio de un nombre de dominio que contiene en su composicién la marca
Toyotomi se estan comercializando estufas de kerosene de una diversa marca y ofreciendo el arriendo
de estos equipos a los consumidores, siendo estos mismos rubros que los explotados por BBR S.A.



Agrega que los nombres de dominio permiten identificar en internet a personas u organizaciones de
forma fécil, sencilla, eficaz y eficiente. Asi, los usuarios de internet que conocen e identifican a una
determinada organizacion, empresa o persona mediante una designacion determinada poseen la
legitima expectativa de hallar en internet a dicha organizacion, persona o empresa. Hay una asociacion
cognitiva entre un nombre de dominio y la designacion que individualiza a una persona, organizacién o
empresa, existiendo una especie de fe publica en que el nombre de dominio de un sujeto determinado
tendra correspondencia con el nombre o actividad que lo individualiza y distingue en el mercado. De
ahi la importancia de una correcta asignaciéon de un nombre de dominio, lo que se manifiesta en la
practica en la creacion de reglamentos de atribucidon que permitan la mayor transparencia, justicia y
equidad en internet. Este Ultimo es uno de los canales a través del cual Comercial e Importadora BBR
S.A. desarrolla y difunde sus actividades en cumplimiento de sus objetivos. De otorgarse el dominio al
primer solicitante se estaria violentando la normativa vigente y se avalaria una practica que busca
confundir a los consumidores.

Alude luego al articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, en el sentido que BBR S.A. cuenta con marcas
registradas y solicitudes en tramite que han sido aceptadas como registro por la autoridad competente
para la expresion “Toyotomi”, componente esencial del dominio pedido. El sustantivo “estufas”
denomina el producto ofrecido por ambos solicitantes, haciendo engafiosamente similar a la marca
registrada por el segundo solicitante, razones por las cuales se tiene configurado este requisito.

Agrega que el sefior Cozmar no tiene derecho alguno sobre el dominio, por cuanto no tiene marcas
registradas que pueda invocar ni es conocido en el mercado por ese nombre.

“Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”: Este punto se demuestra por
cuanto se configura la causal impuesta en el articulo 22, inciso tercero, letra d: “Que usando el nombre
de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su
sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusion con la marca del reclamante”. Sefiala que
tiene tres solicitudes de dominio en conflicto con el primer solicitante: estufastoyotomi.cl,
serviciotecnicotoyotomi.cl y toyotomichile.cl. En las tres existe un elemento comun: la palabra
“Toyotomi”, respecto de la cual BBR S.A. tiene mejores derechos. De lo anterior es posible concluir que
el rubro para el cual se usarian estos dominios (y actualmente estan siendo usados) es el mismo
protegido por las marca comercial de que es titular el segundo solicitante. Por esto, no queda sino
concluir que el primer solicitante esta haciendo uso de su nombre de dominio con el objeto de “atraer
con fines de lucro” a los usuarios de internet, “creando confusién en el mercado”, configurandose asi la
causal citada.

Agrega que si bien el principio que funda la asignhacién de nombres de dominio en el criterio “First
come, First Served”, esta regla no es absoluta, por cuanto existen mecanismos de resolucién de
conflictos para la asignacion de nombres de dominio, que se aplican cuando el referido principio no
puede aplicarse. Al respecto invoca el articulo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, en tanto impone limitaciones a este principio al radicar en el solicitante la
responsabilidad de verificar que el dominio solicitado no afecta los derechos de terceros. Considera que
solicitar un dominio compuesto por dos vocablos, uno de los cuales individualiza los productos
ofrecidos por la competencia, y otro que compone la marca del competidor para ofrecer productos
propios de una marca diferente, se esta incurriendo en una practica de competencia desleal y de la
ética mercantil, constituyendo un aprovechamiento abusivo del buen nombre del segundo solicitante.
Concluye su presentacion sefialando que de otorgarse el dominio al primer solicitante se estarian
contrariando las ideas y principios que inspiraron la existencia de un reglamento como el de NIC Chile,
por cuanto debe permitirse la correcta identificacion de los sujetos que participan en internet,
alcanzando la confianza dptima del publico usuario, permitiéndoles encontrar en los diferentes sitios de
internet a los sujetos que desean encontrar.

8.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante presenté prueba documental
consistente en: a) copias de registros marcarios emanados del INAPI, de fojas 44 a 48, correspondientes
a los siguientes registros marcarios: i.- Marca Toyotomi, palabra o denominacidn, N° de solicitud



538160, de fecha 03.08.2001, registro N° 621713, de 25.07.2007, clase 11C que incluye todos los
productos de la clase; ii.- Marca Toyotomi, N° de solicitud 851709, de 14.01.2009, y de registro 865883,
de 10.11.2009, clase 4X,que incluye combustibles, parafinas, gasolinas; lubricantes; productos para
absorber, regar y concentrar el polvo, del tipo palabra o denominacion; iii.- Marca Toyotomi, N° de
solicitud 851710, de fecha 14.01.2009, y registro N° 865898, de 10.11.2009 clase 21X que incluye
utensilios y recipientes para el menaje; bidén, del tipo palabra o denominacién; b) Resultados de
busqueda en google.cl del término “estufas toyotomi”, que obran a fojas 49 y 50; c) A fojas 51 y 52
consta print de la pagina estufastoyotomi.cl, que da cuenta de la intencidn del primer solicitante de
atraer clientela a su sitio web; d) De fojas 53 a 55 constan fotografias de un vehiculo con la palabra
“Toyotomi”, un local “Toyotomi” y muebles usados en grandes tiendas con la leyenda “Toyotomi”; e)
De fojas 56 a 78 constan catalogos y publicaciones efectuadas por la marca Toyotomi en diarios como
La Tercera, El Mercurio y Falabella, ademas de la inclusién en autos de un catdlogo promocional
Toyotomi.

9.- El primer solicitante, a fojas 80, evacua traslado. Sefiala que da por reproducidos en forma completa
e integra lo sefialado en su primera presentacién. Agrega que el segundo solicitante sefald que
actualmente es el representante en Chile de la marca Toyotomi, siendo uno de sus rubros la venta de
estufas de dicha marca, por lo que la frase “estufas Toyotomi”, seria practicamente inseparable y
distinguiria los productos que comercializa. El primer solicitante no pone en duda que su contraparte
sea el representante exclusivo de Toyotomi, pero no puede afirmar que el hecho que a dicha marca se
le pueda anteponer la palabra “estufa”, de caracter genérico y comun, distinga o diferencie los
productos que ella comercializa.

Sefiala que Comercial e Importadora BBR S.A. manifestd tener un registro marcario y dos solicitudes en
tramite, lo que haria que al resolverse la titularidad del nombre de dominio se deberia considerar la
titularidad de los registros marcarios existentes. El que dos solicitudes estén en tramite no da ningun
derecho, por cuanto la inscripcién del registro no se encuentra perfecta. Por esto, cabe hablar de la
existencia de sélo un registro, que pertenece a la clase 11, esto es “aparatos de alumbrado, de
calefaccién, de produccion de vapor, de coccion, de refrigeracion, de secado, de ventilacidn, de
distribucidon de agua e instalaciones sanitarias”. El rubro del primer solicitante es mucho mas amplio
que el del segundo solicitante. Ademas de vender estufas, presta servicio técnico, lo que la marca
“Toyotomi” no distingue por si sola. Por esto, el nombre estufastoyotomi.cl es mds amplio que la sola
marca “Toyotomi”, no compartiendo ni un rol identificador ni distintivo. Sefiala al respecto que el
segundo solicitante tiene derechos sobre el nombre “Toyotomi”, segun registro N° 621713 del INAPI,
pero no sobre estufastoyotomi.cl, por lo que no se configura esta causal.

Considera que no es efectiva la posible confusién a los consumidores y atentado al bien comun de los
mismos, por cuanto es de toda ldgica y legalidad que el nombre de dominio estufastoyotomi.cl por
cuanto es el primer solicitante, y no ocasiona confusiéon a los consumidores. Sefiala que habrd un
beneficio porque aumentard el nimero de oferentes de estufas a conveccién, entre ellas de la marca
Toyotomi, teniendo acceso facil, directo y con conocimiento del servicio técnico que el primer
solicitante brinda. Considera asimismo que su actuar no ha sido abusivo, por cuanto cumplié con la
normativa existente y con el animo de comercializar en su giro, como es la venta y reparacion de
estufas a conveccion.

Agrega que tiene un interés legitimo en el dominio, porque lo inscribid siguiendo la legislacion
correspondiente, con la intencion de potenciar su actividad comercial.

Solicita tener por evacuado el traslado conferido.

10.- El segundo solicitante, a fojas 84, presenta escrito que el tribunal tuvo presente. Sostiene que el
primer solicitante acredité de manera suficiente que el giro de su negocio consiste en la fabrica y
distribucion de articulos electrodomésticos y de servicio técnico, con lo cual no hace mas que
reconocer que es competidor directo del segundo solicitante. Asi, se dedica al rubro para el cual BBR
tiene un privilegio marcario sobre el nombre Toyotomi.



Agrega que para que no haya mala fe no es suficiente que se haya registrado el dominio siguiendo el
procedimiento establecido en el Reglamento de Nic Chile porque se trata de un procedimiento es
Unico, independiente de la buena o mala fe de los solicitantes. Para remediar estos casos se ha
establecido, en el mismo Reglamento, un sistema de resolucion de conflictos. Considera que la
inscripcion del primer solicitante es abusiva porque cuanto Toyotomi es una marca registrada por su
competidor directo, por lo que no queda sino concluir que la intencidn de éste al inscribir un nombre
como el de autos es el de atraer engafiosamente a los consumidores hacia los productos y servicios
ofrecidos por el primer solicitante bajo la ilusion de estar en presencia de los servicios y productos
ofrecidos por su maximo competidor. Este tipo de maquinacion fraudulenta se llama en derecho mala
fe, siendo recogido por el Reglamento citado y el ordenamiento juridico en su conjunto.

Considera que en sus dichos el primer solicitante reconoce que a través del uso del nombre de dominio
en disputa busca acrecentar su negocio, aumentar su clientela y obtener mayores ganancias y
posicionarse aun mas en el mercado, ejerciendo su derecho a desarrollar una actividad econdmica
legitima. De estos dichos y de los documentos acompafiados por el primer solicitante no queda sino
concluir que éste es un competidor directo de BBR, y que sin ser conocido por el nombre Toyotomi lo
ha inscrito, en perjuicio del prestigio del segundo solicitante, sus derechos de propiedad industrial del
publico consumidor, asi como de la competencia leal y la ética mercantil.

11.- Que a fojas 87 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para la resolucidon de los conflictos por asignacién de nombres de dominio se ha
establecido un sistema de arbitraje basado en las normas de los arbitradores, debiendo escuchar a las
partes, analizar sus argumentaciones y pruebas, fallando de acuerdo a lo que la recta razén le
impongan, de acuerdo a su real saber y entender.

En el caso de autos, ha correspondido analizar cual de las partes en conflicto detenta un mejor derecho
a la expresion estufastoyotomi.cl, para lo cual ha debido apreciar la documental rendida en autos y las
argumentaciones de las parte, en cuanto constituyen confesién de las intenciones tenidas al momento
de registrar y usar el nombre de dominio.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante basa su solicitud en la titularidad de la marca toyotomi registrada
y vigente en chile. Asimismo, considera que la expresidn estufa, si bien es indisoluble respecto de esta
marca, no le agrega mayor distintividad. De su parte el primer solicitante basa su defensa en el hecho
de haber registrado primero el nombre de dominio y tener un interés que estima legitimo al mismo,
consistente en su animo de atraer publico consumidor a su pagina web e incrementar su negocio.

TERCERO: Que uno de los principios basicos de la ética mercantil consiste en el uso de adecuado de los
signos distintivos, de manera tal que no se afecten los derechos legitimamente constituidos. Menos
aun se ha legitimado en nuestro ordenamiento juridico, el uso de marcas de terceros con la finalidad de
atraer clientes a la competencia. En el caso de autos, analizado el sitio web de la primera solicitante,
aparece que comercializa estufas de una marca diferente de la que corresponde a la marca protegida
de contrario. Lo cual, sumado a los dichos del primer solicitante, permiten configurar la causal de
registro abusivo contenida en el Reglamento de Nic Chile.

CUARTO: Que en cuanto a las demas solicitudes de marca aludidas por la segunda solicitante, esta
arbitro ha verificado que han sido concedidas con fecha 11 de noviembre de 2009 por lo que también
se encuentran vigentes a la época de esta sentencia. De su parte, el primer solicitante no ha acreditado
tener derechos a la expresion estufastoyotomi, diferentes de ser una empresa del sector de las estufas,
lo cual resulta del todo insuficiente como para aplicar en principio first come first served al caso de
autos.



QUINTO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores de los recursos publicados por las
personas en Internet. Este medio, para gozar de la confianza necesaria para funcionar adecuadamente,
exige que las personas se identifiquen en ella de manera correcta y adecuada. Ello porque en este
medio se busca construir la confianza respecto de que quienes se identifican en el mundo analégico de
una cierta manera, utilizardn nombres similares en su presencia en el ciberespacio. Siendo asi, uno de
los antecedentes a considerar en la resolucién de conflictos por asignacién de nombres de dominio es
si alguna de las partes se identifica de manera cierta y efectiva en el mundo analégico a través del
nombre de dominio solicitado y/o alguna cadena de caracteres analoga. En el caso de autos, el
concepto estufastoyotomi claramente evoca a las estufas de esa marca, ampliamente conocidas en su
actuacion en el mercado de la calefaccion.

SEXTO: Que en consecuencia, habrd de acogerse la demanda del segundo solicitante, consolidando
bajo su titularidad el nombre de dominio en disputa, rechazandose la solicitud de registro del primer
solicitante.

Y Visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administraciéon del Registro de Nombres de
Dominio .cl, se resuelve:

Se acoge la demanda del segundo solicitante, asignando el nombre de dominio estufastoyotomi.cl en el
segundo solicitante COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S.A., ya individualizado en autos.
Condénase en costas al primer solicitante.
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