
Ref. Conflicto faac-ferrobone.cl, sentencia definitiva 

Partes: CLAUDIO ROBERTO GONZALEZ CANALES 
FAAC S.P.A., REP. SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS 
LTDA. 

 
Santiago, siete de octubre de dos mil once, 
 
Vistos y teniendo presente: 
 
1.- Oficio OF. 14248 de 24 de mayo de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el 
conflicto por asignación del nombre de dominio faac-ferrobone.cl, suscitado entre don CLAUDIO ROBERTO 
GONZALEZ CANALES RUT: , domiciliado en , ,  y FAAC 
S.P.A. REP. SARGENT & KRAHN, PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA., RUT: 
79.713.300-0, en la persona de doña Paula Benavides, domiciliados en  

. 
 
2.- Aceptación del encargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de estilo de fojas 4 y su notificación a 
las  partes de fojas 4 vta. y 5. 
 
3.- Acta de audiencia desarrollada en autos, con la comparecencia del representante del segundo solicitante, quien 
acreditó su personería y pago de honorarios arbitrales. No siendo posible el llamado a conciliación, por la inasistencia 
del primer solicitante, se procedió a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado 
personalmente al compareciente y por correo electrónico a la ausente. 
 
4.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 24, en que solicita se le asigne el nombre de dominio en virtud 
de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho. En cuanto a los hechos, señala que los orígenes de FAAC S.P.A., 
se remontan al año 1965, año en que se crea en la ciudad de Bolonia, Italia la Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli, 
dedicada a la implementación e incorporación al mercado de una tecnología innovadora: La oleo dinámica aplicada a 
la automatización de cancelas y puertas, que se posicionó en los años setenta como la más importante en su rubro, 
haciéndose evidentes sus ventajas respecto a los demás sistemas de automatización. Esto les llevó a diseñar y vender 
con gran éxito sus productos en el mercado, además de hacerlos extensivos al campo de las barreras móviles, puertas 
de garaje y portones corredores. Hacia 1979, FAAC ya era una de las empresas más importantes de su rubro, razón 
por la que deciden implementar una moderna sede en la localidad de Zola Predosa, a las puertas de Bolonia y con la 
mejor y más nueva tecnología para el desarrollo y fabricación de sus productos, los que son vendidos sin el servicio de 
instalación, por lo que ese mismo año crean las escuelas FAAC para la formación de los “instaladores autorizados”, 
técnicos certificados por esa empresa para instalar sus productos. Asimismo, comienza la internacionalización de 
FAAC por medio de la apertura de sociedades concesionadas en el extranjero, la primera de ellas en Suiza. En la 
década de 1980, sus productos se masifican y llegan a una parte importante de los consumidores, lo que redunda en 
un aumento considerable de notoriedad. Del mismo modo, FAAC se renueva y desarrolla constantemente nuevos 
productos en su rubro, lo que le permite liderar el mercado de fabricación y venta de insumos para la automatización 
de construcciones residenciales y para oficinas. En la década de los 90, FAAC extiende su órbita y entra  al mercado de 
las barreras automáticas para peajes, de sistemas de estacionamiento, simples y complejos y de control de accesos, 
logrando con gran éxito. Actualmente, FAAC es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en el ámbito de 
la fabricación y comercialización de productos orientados a la implementación de sistemas de apertura duraderos, 
fiables y seguros, procurando siempre encontrar alianzas estratégicas con distribuidores en diversos países alrededor 
del mundo a fin de llevar sus productos a los consumidores. 
En cuanto a la titularidad de nombres de dominio de esta empresa, sostiene que es reconocida y lógica la actitud de 
los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares y que en esta Lógica FAAC ha 
registrado los dominios faac.it y faacxgroup.com, que se estructuran en base al signo funcional y distintivo del 
dominio disputado FAAC, y que tienen por objeto distinguir y proteger dicho nombre en Internet, de lo que duce que a 
esa parte le asiste un mejor derecho. Estima que si se asignara el dominio a la contraria, los usuarios asociarían 
inmediatamente el nombre de dominio “FAAC-FERROBONE.CL” a un sitio de Internet con información relativa a los 
productos y servicios que ofrece su mandante, FAAC S.P.A., y que esta ha autorizado dicho uso, lo que no es efectivo. 
Asimismo, enfatiza que el dominio en conflicto sólo se diferencia en que el demandado agregó la expresión 
FERROBONE, al dominio de su mandante, adición insuficiente y que no puede ser considerada como un elemento 
diferenciador porque no le confiere individualidad al dominio solicitado, ni permite distinguirlo de la marca comercial 



y nombre de dominio de su mandante, sino que fue concebido con el objetivo opuesto, es decir, vincular la expresión 
FERROBONE a la famosa marca FAAC. 
En cuanto a los registros marcarios de Faac S.P.A., señala que, como parte de la estrategia para llegar a diferentes 
sectores del mercado y proteger sus inversiones, su representada cuenta con una serie de marcas comerciales 
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”), para la expresión “FAAC”, que 
corresponde a su razón social, de acuerdo al siguiente detalle: Registro Nº 762.281, “FAAC”, denominativa, para 
distinguir “intermitentes (señales luminosas), portillos de previo pago para estacionamientos de autos o lotes de 
estacionamiento, paneles de control (electricidad), detectores, dispositivos eléctricos para cerrar puertas, dispositivos 
eléctricos para abrir puertas; tarjetas magnéticas codificadas, señalización intermitente (señales luminosas); 
cerraduras eléctricas, aparatos medidores de presión, aparatos de control remoto; interruptores eléctricos; 
distribuidores de billetes (tickets), transmisores de señales electrónicos”, en clase 9; Registro N° 846.249, “FAAC”, 
denominativa, para distinguir “servicios de mantención, reparación e instalación de los artículos de las clases 6 y 9” en 
la clase 37; Registro N° 846.763, “FAAC”, denominativa, para distinguir “metales comunes y sus aleaciones; materiales 
de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e 
hilos metálicos no eléctricos; cerrajería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no 
comprendidos en otras clases; minerales” en clase 6; Registro N° 912.068, “FAAC”, mixta, para distinguir 
establecimiento industrial para la fabricación de productos de clases 6 y 9; Registro N° 912.068, “FAAC”, mixta, para 
distinguir productos en clases 6 y 9. 
Agrega que adicionalmente, su mandante es titular de una serie de registros en el extranjero para la expresión “BFT” 
entre los que destaca: Registro Nº 1726990, “FAAC”, denominativa, para distinguir productos en las clases 6, 7 y 9 en 
los Estados Unidos de América; Registro Nº 003090552, “FAAC”, mixta, para distinguir productos en las clases 6, 7 y 9 
en la Unión Europea; Registro Nº 817787747, “FAAC”, mixta, para distinguir productos en las clases 7 y 20 en Brasil; 
Registro N° 227721, “FAAC”, mixta, para distinguir productos en las clases 7 y 9 en Colombia. Entiende que con estas 
menciones se acredita que esa parte es titular de registros de marca comercial para la expresión “FAAC” en Chile y el 
extranjero, para distinguir a una de las más reconocidas empresas fabricantes de productos orientados a la 
automatización. Como portones eléctricos, barreras de seguridad y de control de acceso entre otros y el efectivo de la 
marca por esa parte. 
Con ello ratifica que la incorporación de la expresión FERROBONE al dominio y marca registrada de su mandante no 
permite diferenciar de manera adecuada el dominio en disputa de su mandante y sus actividades. 
Considera que la solicitud de la contraria únicamente se funda en el afán de utilizar la marca comercial y signo 
distintivo de su mandante FAAC para promover servicios de terceros que se encuentran estrechamente vinculados 
con el rubro en el cual éste se desempeña, sin contar con autorización para ello. En este sentido, CONSTRUCCIONES 
METALICAS FERROBONE LIMITADA, ha solicitado el nombre de dominio en disputa con el fin de obtener un beneficio 
improcedente, toda vez que lo ha hecho buscando deliberadamente, posicionar los servicios de la empresa 
FERROBONE, que se especializa en la instalación de portones eléctricos, en Internet, por medio de la utilización de 
una marca que distingue productos famosos y ampliamente reconocidos en ese rubro como lo son los productos FAAC 
de su mandante, que incorpora íntegramente la marca FAAC, uniéndola al signo distintivo de la contraria, esto es 
FERROBONE, sin que exista autorización alguna que permita al demandado relacionar sus servicios con el signo 
distintivo de su mandante, ni mucho menos para registrarla como porción integrante de un nombre de dominio.  
Sostiene que dicha conducta ha sido expresamente reconocida por el representante de la empresa FERROBONE, 

 ,al señalar en correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2011 que “…fui asesorado por la Empresa 
que nos posiciona en “ Google“ para figurar en  Internet con nuestros productos, dentro de los cuales y para el caso que 
nos interesa, están los motores para portones que nos vende BFT (Domotica SA ) y FAAC (Prodalam SA) …” Estima que 
este reconocimiento expreso, torna ilegítima la solicitud de la contraria y no sólo contraría los derechos de propiedad 
industrial válidamente adquiridos por su mandante para el signo FAAC, sino que además induce a error y confusión a 
los usuarios de Internet al promocionar sus propios servicios mediante el uso de un signo famoso y notorio con el sólo 
afán de posicionarlo en Internet, infringiendo  lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento de NIC Chile para el 
funcionamiento de registro de dominio .CL, que no obstante corresponde a una norma propia de los procedimientos 
de revocación, describe una situación contraria a las buenas prácticas en materia de nombres de dominio. 
Sostiene luego que hay una vinculación entre el nombre de dominio FAAC-FERROBONE.CL y su mandante, porque 
corresponde a sus marcas comerciales, nombres de dominio y productos realmente ofrecidos en el mercado, 
agregando la expresión “FERROBONE”, que correspondiente al su signo distintivo del primer solicitante. Estima que 
ello permite dar cuenta de la intención de beneficiarse, sin autorización de su dueño, de la fama y notoriedad que ha 
adquirido la marca FAAC y que esta adición no puede ser considerada un elemento diferenciador sino que es un 
dominio confundible con la marca FAAC de su mandante, y por tanto los usuarios de Internet enfrentados al dominio 
FAAC-FERROBONE.CL” pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a su mandante y los 
productos que vende, y que ha protegido con dicha marca en el mercado; o bien que cuenta con su autorización. Para 
reforzar estas aseveraciones, realiza la comparación entre FAAC (Marca comercial de su mandante), FAAC-
FERROBONE.cl (Nombre de dominio en disputa), FAAC.IT (Nombre de dominio de su mandante) y FAAC S.P.A. (Razón 



social de su mandante). Siendo así, considera que la asignación del dominio a la contraria causaría grave perjuicio a su 
mandante. Al respecto invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile en cuanto a las responsabilidades del primer 
solicitante. Adicionalmente invoca la sentencia dictada en el conflicto promain.cl, en que se consideró: “…la parte que 
sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo 
esencial con el referido nombre de dominio en disputa.” 
Sostiene que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar 
correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer 
solicitante de autos no se estaría cumpliendo, por lo que corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto 
del nombre de dominio FAAC-FERROBONE.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una 
marca comercial, propiedad de su mandante que está debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por 
los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos. Asimismo, sostiene 
que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma 
tal que quien se identifique como, por ejemplo, NIKE, IBM o LIDER, efectivamente corresponda a dicha entidad, 
organización o empresa.  
Luego, se refiere a los criterios que se han elaborado por la doctrina y la jurisprudencia para la resolución de este tipo 
de conflictos: En primer lugar se refiere al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los 
nombres de dominio, y al respecto señala que aún cuando correspondan a dos privilegios distintos, ambos comparten 
un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de 
dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los 
diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o 
confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además, agrega que los nombres de dominio han pasado a 
constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, 
fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. 
En este sentido, señala, que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme 
jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las 
marcas comerciales, conforme a la cual la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser 
resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre 
de dominio. Al respecto, señala que su mandante cuenta con registros marcarios que corresponden a la expresión 
“FAAC”, íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa, las que son efectivamente utilizadas en el 
mercado Y DIFUNDIDAS EN INTERNET, y por tanto resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto “FAAC-
FERROBONE.CL” les es de gran interés, FAAC S.P.A., toda vez que constituye una expresión engañosa respecto de sus 
marcas registradas y que sin lugar a dudas inducirá a error a los usuarios y consumidores; quienes válidamente 
pensarán que se trata de un dominio con contenido relativo a los  reconocidos productos para la automatización de 
casa y edificios de su mandante. 
Invoca en respaldo de sus argumentaciones, las normas contenidas en la Política Uniforme de Resolución de 
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la 
Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
“ICANN”), que reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros 
marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. Asimismo, se refiere al Informe Final de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas 
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen que en el procedimiento 
de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o 
engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos 
sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. 
Luego, invoca las normas contenidas en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. 
En cuarto lugar alude a las normas de la ley 19039, en cuanto protege a las marcas de acciones que redunden en la 
dilución de la marca, haciendo presente que en el caso de autos, el dominio en conflicto es engañosamente similar a 
una marca, nombre de dominio y nombre de un producto que es real y efectivamente comercializado en el mercado 
internacional por su mandante.  
Luego alude al criterio de la notoriedad del signo pedido, según el cual el titular de un nombre de dominio debe ser la 
parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, y de su parte, las marcas notorias son objeto de una especial 
protección, que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Estima que la aplicación 
de este criterio al caso de autos, nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de 
dominio FAAC-FERROBONE.CL, debido a que el signo “FAAC”, identifica a los famosos y reputados producto 
fabricados, ofrecidos, promocionados y ampliamente difundidos en el mercado e Internet por mi representada, 
gozando de fama y notoriedad. 
Alude luego al criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, según el cual tendrá un mejor derecho 
sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente los ofrezca en el 
mercado. Al respecto, señala que su mandante tiene registrado el signo “FAAC” ante el Instituto Nacional de 



Propiedad Industrial, que corresponde al nombre de su empresa y distingue los productos que comercializa su 
mandante a nivel internacional, constituyéndose como uno de los más apreciados en su tipo, lo cual sería el resultado 
de los esfuerzos de FAAC S.P.A. en orden a posicionar sus productos entre los de mayor calidad, innovación y 
eficiencia en su rubro, gozando de fama y notoriedad entre los usuarios de Internet. 
Luego invoca el criterio de la identidad, conforme al que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la 
persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, y 
estima que de acuerdo al mismo, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular 
de una marca que corresponde en forma exacta al signo “FAAC” la que efectivamente se utiliza en el mercado e 
Internet, además de corresponder a su razón social. Hace presente luego que este criterio ha sido recogido por la 
jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”: “El 
criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha 
relación con el mismo…”. 
Invoca luego el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de  septiembre de 1991, que en su artículo 6 Bis reconoce la 
protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, entre las que considera se encuentra la marca 
“FAAC” de su mandante, y que por tanto les otorga especial protección. Asimismo alude al artículo 10 bis de este 
Convenio, sobre competencia desleal, por estimar que su aplicación le favorece. 
Se refiere luego al criterio del uso efectivo en Internet del signo “FAAC” para ofrecer, promocionar y publicitar 
productos de FAAC, a través del sitio web www.faacgroup.com, donde se puede apreciar un uso efectivo y recurrente 
del signo FAAC para distinguirse en el mercado nacional e internacional. De ahí que considere las posibilidades de 
confusión entre los usuarios de Internet, entre el nombre de dominio solicitado FAAC-FERROBONE.CL y su mandante 
y sus productos que bajo dicho nombre distingue y ofrece en Chile. 
Concluye que de acuerdo a la titularidad de registros y solicitudes de marca en Chile y en el extranjero, la fama y 
notoriedad de estas, la vinculación de esa marca con los productos que efectivamente produce y ofrece en el mercado 
su mandante, la abundante difusión mediática que tienen los mismos, así como la intención de la demandada que 
describe; considera su representada la titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en 
disputa y que en estas circunstancias, existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a 
cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de 
las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de 
dominio, debiera asignarse el dominio a esa parte, sobre todo porque estima que los nombres de dominio son la 
herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel 
reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio “FAAC-FERROBONE.CL” al demandado de 
autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor que no se condice con el 
espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC 
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por 
Chile. 
 
5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental consistente en: a) Copias simples de 
certificado obtenido de Register.com, que acredita la titularidad de su mandante sobre los nombres de dominio  
www.faac.it y www.faacgroup.com; b) Copias simples de los certificados de registro marcarios chilenos: Registro Nº 
762.281, “FAAC”, denominativa, para distinguir “intermitentes (señales luminosas), portillos de previo pago para 
estacionamientos de autos o lotes de estacionamiento, paneles de control (electricidad), detectores, dispositivos 
eléctricos para cerrar puertas, dispositivos eléctricos para abrir puertas; tarjetas magnéticas codificadas, señalización 
intermitente (señales luminosas); cerraduras eléctricas, aparatos medidores de presión, aparatos de control remoto; 
interruptores eléctricos; distribuidores de billetes (tickets), transmisores de señales electrónicos”, en clase 9; Registro 
N° 846.249, “FAAC”, denominativa, para distinguir “servicios de mantención, reparación e instalación de los artículos 
de las clases 6 y 9” en la clase 37; Registro N° 846.763, “FAAC”, denominativa, para distinguir “metales comunes y sus 
aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para 
vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos 
metálicos no comprendidos en otras clases; minerales” en clase 6; Registro N° 912.068, “FAAC”, mixta, para distinguir 
establecimiento industrial para la fabricación de productos de clases 6 y 9; Registro N° 912.068, “FAAC”, mixta, para 
distinguir productos en clases 6 y 9; c) Impresión del sitio Web www.faac.it, sitio oficial de su mandante, en el que se 
puede apreciar el uso recurrente de esta expresión para distinguirse en el mercado; d) Impresión del sitio Web 
www.faacgroup.com, sitio oficial de su mandante para Hispanoamérica, en el que se puede apreciar la historia y 
trayectoria de la empresa FAAC, así como los productos que ofrecen bajo dicho signo; e) Copia de correo electrónico 
de fecha 23 de febrero de 2011 enviado por el Sr. , en el que se reconoce expresamente que el 
dominio ha sido solicitado para efectos de posicionar su negocio en el buscador Google por medio del uso de la marca 
FAAC; f) Impresión del sitio Web www.google.cl, en el que se puede apreciar que al ingresar como patrón de búsqueda 
la marca FAAC de su mandante, el primer resultado dirige a la página Web de la contraria, configurándose la conducta 



descrita en esta presentación, así como el error y engaño al que se induce a los usuarios y que acredita la mala fe con 
que ha actuado la demandada; g) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de 
julio de 2009; h) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo 
de 2006. 
 
6.- Que su parte, el primer solicitante no compareció en autos, pese haber sido emplazado en los términos 
establecidos en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de dominio .cl. 
 
Que a fojas 91 se citó a las parte a oír sentencia. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que los nombres de dominio tienen una función técnica fundamental para el desarrollo de Internet, en 
tanto que permiten localizar los recursos, productos y servicios que se difunden a través de sus redes, además de 
asegurar la funcionalidad de los llamados servicios de la sociedad de la información. En este contexto, los nombres de 
dominio han adquirido un valor intrínseco, derivado de su funcionalidad y potencialidades asociadas a Internet, pero 
además han contribuido a la proyección de los agentes tradicionales hacia los nuevos estadios sociales, económicos y 
culturales. De ahí que se considere que contribuyen al desarrollo de la identidad digital, factor esencial para la 
determinación de los derechos y responsabilidades de las personas en el nuevo escenario. Es por esta razón que en la 
colisión de nombres de dominio con otros identificadores reconocidos en derecho, conlleva necesariamente un 
análisis de la identidad de los solicitantes y su mejor derecho para utilizar un nombre de dominio en particular. En el 
caso de autos, el conflicto dice relación con la determinación de cuál de las partes tiene un mejor derecho para ser 
titular del nombre de dominio faac-ferrobone.cl. 
 
SEGUNDO: Que en los conflictos de nombres de dominio, como en derecho en general, si ambas partes se encuentran 
en igualdad de condiciones y derechos, el árbitro debiera asignar el dominio al primer solicitante, esto es, quien ha 
registrado primero en el tiempo el nombre de dominio. Este criterio, derivado de la  aplicación del viejo aforismo 
jurídico “prior in tempore, prior in iure” se ha sintetizado como principio “firs come first served” o en términos 
informáticos “first to file”. Siendo así, el primer análisis a realizar es precisamente si ambas partes se encuentran en 
igualdad y para estos efectos, habrá de analizarse las pruebas rendidas en autos, conforme a las reglas que rigen para 
los arbitrajes ante árbitros arbitradores y decidir de acuerdo a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso 
resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos. 
 
TERCERO: Que la primera circunstancia a analizar es si ambas partes tienen un interés legítimo en el nombre de 
dominio. Al respecto, la segunda solicitante ha presentado impresión de e-mail del representante legal del primer 
solicitante, de fojas 63, en que señala que “fui asesorado por la empresa que nos posiciona en Google para figurar en 
Internet con nuestros productos, dentro de los cuales, y para el caso que nos interesa, están los motores para 
portones que nos vende BFT (Domotica SA) y FAAC (Prodalam SA), ambas empresas representantes de las citadas 
marcas de motores para portones que nosotros instalamos al público consumidor final, y de las cuales no somos 
competencia, sino clientes de ellos y nuestras ventas de motores BFT y FAAC se las compramos a ellos”. Del análisis de 
esta comunicación, se desprende que el primer solicitante, con su registro, buscó llegar a los clientes del tipo de 
productos que distribuye, a través de la identificación de su empresa con dichas marcas, sin advertir que con este 
registro, sin autorización del titular de las referidas marcas, podría afectar ilegítimamente derechos válidamente 
adquiridos. En este sentido, si bien esa parte tiene interés en el dominio, no puede considerarse que el mismo sea 
legítimo, por esta afectación de derechos. De su parte, el segundo solicitante ha acreditado que tiene  un interés, 
derivado de la titularidad marcaria, asociada al término FAAC. 
 
CUARTO: Que en el caso de autos y en apoyo de su mejor derecho la segunda solicitante acompañó impresiones del 
sitio web, registros marcarios y registros de nombres de dominio para la expresión FAAC, registrados a nivel nacional 
e internacional, lo que acredita que es titular de derechos de propiedad industrial e intelectual respecto de esa 
denominación, además de corresponder a su denominación comercial. 
 
QUINTO: Que en cuanto a si alguna de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio, el segundo solicitante 
ha acreditado derechos marcarios, uso efectivo tanto en el mercado físico como virtual para la expresión FAAC. De su 
parte, con su comunicación, el primer solicitante reconoce que ha solicitado el dominio porque entre los productos 
que comercializa se encuentran los que produce esa parte, y que corresponden a la marca FACC. En consecuencia, sólo 
podrá concluirse que el segundo solicitante es quien tiene un mejor derecho a este nombre de dominio, por cuanto la 
expresión Ferrobone sólo se adiciona como una forma de explicitar que la empresa Ferrobone, comercializa 






