En Santiago de Chile, a 19 de octubre de 2011 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en
los autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio purobmw.cl, suscitado entre
José Francisco Lopez Vives (NO VALIDADO), RUT 16.100.134-1, domiciliado en Gustavo
Vicuiia 6141 Depto 34, Vitacura, Santiago y BAYERSCHE MOTOREN VERKE
AKTIENGESELLSCHAFT REP. SARGENT & KRAHN (SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), RUT:
79.713.300-0, domiciliado en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 28 de febrero de 2011, mediante oficio N° 13.702, dofia Margarita
Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacién como arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio
purobmw.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucién de fecha 4 de marzo de ese mismo afio se acept6 la designacién
como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desemperiar 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 martes 15 de marzo de
2011 a las 11:30 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a
fojas 06.

3. Que a fojas 25 consta que en la fecha sefialada s= realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, se fijo el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 26 y siguientes el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor
derecho, pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y la
consolidacién el dominio en disputa en su parte.

Explica que a través del dominio solicitado pretende agrupar a los seguidores de la
marca BMW y constituirse como un foro y un blog de opinién, que en caso alguno
lesionaria los derechos de la segunda solicitante sobre la marca BMW.

Indica que BMW es una marca mundialmente conccida por la fabricacién de autos de
lujo y por su gran participacion en campeonatos. A continuacién se refiere en detalle al
giro de la contraria.

Sefiala que en virtud de la buena calidad de los automéviles fabricados, distribuidos y
comercializados por la segunda solicitante es que se han generado mudltiples grupos
de seguidores de la marca.

En funcién de lo sefialado es que indica que surgi6 la idea de crear un sitio web para
fanaticos de la marca, enfocado a promover, restaurar y conservar todo vehiculo
marca BMW, con un enfoque en los vehiculos mas antiguos y modelos
descontinuados. Afirma que a través del dominio solicitado pretende crear un foro y
blog de opinion dirigido a propietarios de vehiculos BMW, para que estos puedan
contactarse entre si y organizar eventos y actividades afines a la mantencion,
reparacion y preparacion de sus vehiculos.




Agrega que en internet existen muchos sitios similares al que se propone desarrollar,
tanto en Chile como el extranjero, y que estos no pertenecen al dominio de la
contraria. En apoyo a sus dichos se refiere al dominio bmwclub.cl.

Sostiene que los derechos marcarios de la contraria sobre el signo BMW, no se veran
afectados por su solicitud en tanto el dominio pretende ser un tributo a la marca y
potenciar el consumo de los productos de la misma

Hace presente que no tiene la intencién de confundir al pablico consumidor.

Manifiesta que el objetivo y las actividades que se pretenden desarrollar a través del
nombre de dominio solicitado son distintas a las actividades desarrolladas por la
contraria, esto es la comercializacion de vehiculos.

Sefiala que la palabra PURO es utilizada en el dominio en un sentido coloquial, muy
propio del lenguaje informal en nuestro pais y que se refiere a la idea de algo unico.
En consonancia con lo anterior se refiere al significado del signo puro en el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Espafiola, indicando que el uso de la expresion
PURO sirve a efectos de diferenciar el objeto del dominio solicitado del resto de las
marcas de autos de lujo que compiten con BMW. Explica que dicha expresion, unida al
signo BMW, tiene por objeto de diferenciar el dominio de la marca BMW.

Considera la inclusion de la expresién PURO en el dominio solicitado como un
elemento diferenciador y distintivo suficiente, respecto de la marca BMW, por lo que
estima que no existe posibilidad de confusién con respecto a ésta, ni fonética, ni de
- escrituracion.

A continuacién se refiere a una serie de dominios que contienen la expresion BMW,
listado que incluye dos dominios chilenos, los cuales, de acuerdo a lo sefialado por el
solicitante, se dedican a vender repuestos de la marca. Se refiere al dominio
allbmw.com, sitio que no es de titularidad de la contraria y que traducido al castellano
significa todobmw. Al respecto hace presente la similitud de este nombre de dominio y
el disputado en autos y afirma que en el caso de allbmw.com la similitud con la marca
es mayor por estar compuesto el nombre de dominio por una palabra genérica en
inglés, a diferencia del signo puro que seria una expresion propia del lenguaje utilizado
en nuestro pais.

Agrega que la titularidad de la contraria sobre ‘el signo BMW para una serie de
registros marcarios no obsta la posibilidad de que los consumidores puedan asociarse
con el objeto de conocer mas sobre sus vehiculos. Lo anterior constituiria un ejercicio
legitimo de libertad de expresion, derecho consagrado en el articulo 19 N° 6 de la
Constitucion Politica de la Republica. Agrega que en el mismo sentido se pronuncia la
ley del consumidor, regulando la existencia de asociaciones de consumidores.

Continta sefialando que su intencién al solicitar el dominio se asemeja bastante a una
asociacion de consumidores, en cuanto pretende ser una buena fuente de informacion
para los propietarios de vehiculos BMW.

Alega que es practicamente imposible denominar un dominio que pretende referirse
exclusivamente a vehiculos de una marca determinada sin usar la expresion marcaria




de que se trate. En apoyo a lo anterior afirma la existencia de este tipo de dominios en
todo el mundo, indicando que no en tcdos los casos el titular del sitio web es el titular
del registro marcario correspondiente. Al respecto se refiere al dominio
clubmercedesbenz.com.ar.

Por ultimo, hace presente que las marcas comerciales y los dominios corresponden a
privilegios distintos y que aln cuando ambos comparten ciertos aspectos,
caracteristicas y propésitos, estos Ultimos cumplen la funcién de ser un portal que
identifique de que se trata el dominio.

. Que a fojas 199 y siguientes la segunda solicitante ingresa escrito en el que se refiere
a la historia de su representada, sefialando que ésta se fund6 en 1920 y que una vez
terminada la primera guerra mundial adquiere la fabrica del rubro automotriz BFW, la
que habia sido fundada en 1916. Agrega que en el afio 1947 la empresa fabricé su
primera motocicleta. A partir de ese momento las motocicletas y los automéviles se
transformarian en el principal rubro de la empresa. Sostiene que en la década del 50
su mandante ya era lider en el rubro y ubica su etapa de internacionalizacién en la
década del 70, constituyéndose en la actualidad, segun sus dichos, en una empresa
lider a nivel mundial en su giro y contando con grupos de seguidores en todo el
mundo.

Hace presente que el publico consumidor reconoce en BMW un fabricante y proveedor
especializado en su rubro.

Indica que la expresién BMW es parte distintiva y sustancial en el dominio en disputa,
- corresponde a las iniciales de la razén social de su representada y a su nombre
comercial, con el que es conocida en Chile y en el mundo.

Manifiesta que la empresa, en conocimiento de la relevancia de la red internet ha
creado el dominio bmw.com, a través de la cual se dan a conocer las principales
novedades relacionadas con sus productos.

Afirma que como parte de su estrategia comercial cuenta con diversos registros
marcarios. A continuacién detalla las distintas marcas de su titularidad, registradas
ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual para la expresién BMW y se refiere
también a sus registros marcarios en el extranjero para el mismo signo.

Considera que BMW corresponde a una marca difundida y utilizada por su
representada, expresion que se utilizaria como elemento funcional y distintivo del
dominio solicitado, por lo que su registro por un tercero causaria un grave perjuicio a
su representada.

Explica que es reconocida la conducta de los usuarios de internet de ingresar a sitios
mediante nombres que le son familiares. En este caso, segln sus dichos, los usuarios
asociarian el dominio en disputa a su mandante. En refuerzo a esta argumentacién se
refiere a una serie de dominios de su titularidad que se conforman en base a la
expresion BMW, elemento que califica como distintivo en el nombre de dominio
solicitado.



Manifiesta que el dominio en disputa se conforma en base a una expresion idéntica a
los nombres de dominio de su titularidad, e idéntica a su marca y signo con el que se
distingue comercialmente su representada.

Estima que la expresion PURO, componente del dominio solicitado, no tiene mérito
creativo, ni puede ser considerado como un elemento diferenciador de las marcas de
su mandante. A mayor abundamiento indica que la expresién PURO alude a aquello
que no esta mezclado con otra cosa, por lo que con su uso solo se aumenta el riesgo
de confusion, es decir se podria legitimamente pensar que este sitio es parte de una
campafia publicitaria de la segunda solicitante, o un espacio de internet a través del
cual se ofrecen Unicamente los productos y servicios de su mandante.

A continuacion se refiere a la sentencia dictada recaida sobre el nombre de dominio
Premium-essiac-tea-4less.cl, en la que, segun sus palabras, se concluyé que la
inclusién de una expresion de orden genérico, como seria PURO, a otra con la cual se
identifica una de las partes, como lo seria BMW, no aporta distintividad suficiente al
nombre de dominio.

Afade que su mandante promueve y publicita sus productos en el mercado real y en
su sitio web bmw.cl.

Cita la sentencia arbitral recaida sobre el dominio easyservice.cl en cuanto se refiere a
los efectos de la fama y notoriedad de una marca.

Hace presente que la funcién de los nombres de dominio es permitir la correcta
* identificacion de cada usuario de internet, funcién que, estima, en el caso de ser
asignado el dominio en disputa al primer solicitante no se estaria cumpliendo.

Considera que de aceptarse la solicitud de la contraria se estaria permitiendo que un
tercero haga uso de una marca comercial que estd debidamente registrada y es
mundialmente conocida, lo que llevaria a confusion.

Explica que aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio
corresponden a privilegios distintos, comparten caracteristicas de tal entidad que seria
posible afirmar que los nombres de dominio, ademéas de su funcién técnica, tienen un
rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que
se ofrecen via internet, evitando confusiones y, por ende, facilitando el comercio.

Afirma también que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de
publicidad.

Expone que en funcién de lo anterior se ha efectuado una relacion légica e inmediata
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, constituyéndose la titularidad
de marcas en uno de los criterios de asignacién de nombres de dominio. A
continuacion se refiere a lo sefialado al respecto por la Corporacién de Nombres y
Numeros asignados a Internet (ICANN, por su sigla en inglés), la Organizacion
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de
Nic Chile.



Prosigue sefialando que, de acuerdo al criterio de la notoriedad del signo pedido, el
titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad
y prestigio. Agrega que las marcas notorias gozan de una especial proteccién que se
extiende mas alla de los productos o servicios cubiertos por la marca.

Sostiene que su mandante es la legitima creadora del signo BMW, por lo que tiene
derecho a amparar dicha expresién y protegerla del uso de terceros que pretenden
sacar provecho de ella. Afirma que el nombre con €l cual son conocidos sus productos
y servicios es uno de sus activos mas importantes.

Se refiere al criterio del uso empresarial legitimo, sefialando al respecto que tiene un
mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, el
solicitante ofrezca estos productos o servicios.

A continuacién se explaya sobre el uso efectivo de la expresion BMW por parte de su
mandante en Internet y afirma que dicha expresion se vincula en la red
exclusivamente a su representada. A mayor abundamiento indica que al introducir la
expresion PURO BMW, el buscador google, arroja sélo resultados vinculados a su
mandante.

Respecto al criterio de identidad, sostiene que corresponde asignar el dominio a su
mandante, por cuanto es titular de la marca BMW. En apoyo a sus argumentos cita el
fallo sobre el dominio vifiasdelmaipo.cl, documento que prescribe que el nombre de
dominio en disputa debe ser asignado a quién tenga una relacién méas estrecha con el
mismo. '

Mas adelante se refiere al Convenio de Paris, en cuanto este se pronuncia sobre la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas y a la competencia desleal, en sus
articulos 6 bis y 10 respectivamente.

. Que, a fojas 198 el Tribunal dio traslado al segundo solicitante, el cual fue evacuado a
fojas 245. En la presentacion indica que la lesién de los derechos marcarios de su
mandante, se produce por el hecho de pretender registrar a nombre de un tercero, un
dominio que integra su marca y que se refiere exclusivamente a ella, lo que habria
sido reconocido por la contraria.

Agrega que la contraparte ha reconocido que su intencién no es diferenciarse sino
atraer al publico fanatico de la marca de la segunda solicitante a su sitio web, sitio que
no se encuentra autorizado para explotar la marca de su representada.

A continuacién se refiere al fallo sobre el dominio promain.cl, en tanto dicha sentencia
sefiala que asigna el dominio en disputa a la parte que ha acreditado ser titular de
derechos marcarios preexistentes sobre un signo, que coincide en lo esencial, con el
dominio en disputa. Sefiala que en un sentido similar se pronuncia la sentencia sobre
el dominio santacruzmtb.cl.

Indica que el primer solicitante se contradice al sefialar que la expresion PURO aporta
distintividad suficiente respecto de la marca de su mandante y posteriormente sefialar
que el dominio se referiria Gnica y exclusivamente a vehiculos BMW.




Respecto al argumento de la contraria referido a la existencia de dominios a nombre
de terceros que incluyen la marca BMW, indica que los nombres referidos
corresponden casi en su totalidad a nombres de dominio en la extensién .com y otras
que tienen sistemas de inscripcion y registro automatico, por lo que en tales sistemas
no existe la posibilidad de oponerse a inscripciones abusivas o infractoras.

Agrega que el primer solicitante no ha acreditado derecho ni interés legitimo alguno
sobre el dominio en disputa y que pese a estar habilitado para utilizar el sitio web no
lo ha hecho.

Por dltimo se refiere a la notoriedad de su marca, sefialando que en virtud de ello es
acreedora de una proteccion especial, lo que haria irrelevante incluso una diversidad
de rubros con respecto al primer solicitante.

Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafié documentos a fojas 37 y siguientes y 240 y siguientes, los que no fueron
objetados por la contraria.

Que el segundo solicitante acompafié documentos a fojas 87 y siguientes y 224 y
siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.

Que el primer solicitante a fojas 232 realiza observaciones a la prueba. En el escrito
sefiala que de los documentos acompariados por la contraria aparece que no cuenta
con registros marcarios para alguna clase que se relacione con foros o blogs de
opinién, asociacién de consumidores o club deportivo.

Agrega que algunos de los documentos referidos estan en inglés y no se ha
acompafiado la correspondiente traduccién de los mismos, lo que redundaria en la
imposibilidad de determinar su contenido con exactitud.

Explica que el dominio en disputa no contiene ningtin elemento propio de la etiqueta
correspondiente asociado al logotipo de la marca, e incluye el signo PURO, expresién
propia del lenguaje del uso comun en nuestro pais.

Sostiene que si bien es cierto el registro marcario concede derechos a su propietario,
no implica una prohibicién para el resto de las personas a mencionar la referida
marca como parte de un nombre de dominio, mas ain cuando la actividad no tiene
relacion con la actividad protegida por la marca, ni pretende competir con esta.

Hace presente que existen dominios que contienen la expresién BMW, que fueron
adjudicados a la contraria a través de juicios arbitrales como este, sin embargo estos
no se encuentran habilitados en internet, tal es el caso de bmwrepuestos.cl. Sostiene
que en tales casos los solicitantes no esgrimieron defensa alguna, lo que diferenciaria
esos casos del presente juicio.

Respecto a lo sefialado por la contraria en cuanto a los resultados del buscador
google para el signo PURO BMW, indica que la expresién contenida en el dominio en
disputa es PUROBMW, sin espacio intermedio, afiade que al introducir este signo en
el mismo buscador los resultados son absolutamente diversos, a mayor
abundamiento dichos resultados se vinculan a sitios que contienen foros, blogs de



opinién o sitios que permiten la venta o intercambio de repuestos de automéviles
BMW.

Las observaciones a la prueba referidas son reiteradas a fojas 249.

10. Que a fojas 254 la segunda solicitante presenta escrito de observaciones a la prueba
en el que insiste en las argumentaciones esgrimidas en las presentaciones anteriores.

11. Que a fojas 255 se citd a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico
a ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, 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 de autos
acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad
que debe imperar en toda resolucién de conflictos.

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

TERCERO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las
cuales las personas naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a
potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado
a que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy
se encuentren abocadas al estudio de como este fenémeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Este es el
caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que, en relacion al mejor derecho y la buena fe sobre el nombre de dominio, el
primer solicitante alega que pretende a través de éste, agrupar a los seguidores de la
marca BMW y constituirse como un foro y un blog de opinién, lo que constituiria una
actividad distinta a la desarrollada por la segunda solicitante, esto es, la fabricacion,
distribucién y comercializacién de vehiculos marca BMW, por lo que estima que en
ningun caso se lesionarian los derechos de la segunda solicitante, sosteniendo incluso
que el dominio pedido pretende ser un tributo a la marca y potenciar el consumo de los
productos de la contraria. Agrega que PUROBMW no se identifica ni confunde con la
marca BMW, refiriéndose al efecto a la palabra PURO, la que utilizada en su sentido
coloquial, seria un elemento diferenciador suficiente respecto de la marca de la contraria,
por lo que estima que no existe posibilidad de confusién con respecto a ésta, ni fonética,
ni de escrituracién. Concluye afirmando que la inscripcion del dominio purobmw.cl
constituiria un ejercicio legitimo de la libertad de expresién, en cuanto dicho sitio web
pretende ser una fuente de informacién para los propietarios de vehiculos BMW, siendo
practicamente imposible denominar un sitio web dedicado a vehiculos de una
determinada marca sin mencionarla en su denominacién.

QUINTO: Que en relaciéon al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, la segunda solicitante ha alegado que es titular de diversos registros marcarios y
dominios de internet en Chile y en el extranjero para el signo BMW. Alega que el signo
BMW es de su creacion y es su representada quien le ha otorgado fama y notoriedad, por




lo que asignarle el dominio en disputa a la contraria abriria la posibilidad de confusién en
el publico consumidor e implicaria permitir el aprovechamiento de un tercero de su marca
famosa y notoria, en detrimento de su representada. Indica que el signo BMW es
elemento distintivo y sustancial del dominio en disputa y que la expresién PURO no sélo
no es un elemento diferenciador suficiente, sino que, dado su significado y la actividad
que pretende desarrollar la contraria a través del dominio en disputa, aumenta el riesgo
de confusién en el publico, por lo que, segin sus dichos, los usuarios asociarian el
dominio en disputa a su mandante. Por Ultimo afirma que ain cuando el primer solicitante
esta facultado para hacer uso del dominio en tanto se tramite la presente disputa este no
ha ejercido tal facultad. :

SEXTO: Que, es de publico conocimiento y ademas coincidente con los argumentos
presentados por las partes, que uno de los términos que componen el signo en disputa,
esto es “PURO” es una expresion de uso comun, en tanto el otro término, esto es el signo
BMW, es de creacion de la segunda solicitante en autos.

SEPTIMO: Que, la primera solicitante ha hecho expresa su intencién de relacionar el
contenido del dominio en disputa con productos vinculados a la segunda solicitante, a
través de la expresion BMW, estableciendo un foro y blog de opinién sobre dichos
productos.

OCTAVO: Que, por tanto, la resolucion del conflicto de autos debe pronunciarse sobre el
derecho de una parte a hacer uso de una marca registrada, en cuanto dicho uso no
interfiera con el giro y las actividades de la otra parte y no produzca confusién en el
publico consumidor.

NOVENO: Que en ese sentido, corresponde examinar si el otro término del dominio, esto
es el signo PURO, constituye un elemento diferenciador suficiente. Al respecto, debe
tenerse presente que la palabra PURO, tal como lo reconocen las partes en sus escritos,
es indicadora de algo unico o sin mezcla. En ambos sentidos, el significado de la
expresion es coincidente con el objeto que el primer solicitante manifiesta es el del
dominio en disputa, en el sentido de vincularse a un sitio que sélo se refiere a los
productos de una marca. Sin embargo, este solo antecedente no es suficiente para
determinar las actividades que se desarrollaran a través del dominio en cuestion y por lo
tanto no basta, por si solo, para decidir la asignaciéon de este nombre de dominio,
debiendo analizarse elementos adicionales en ese sentido.

DECIMO: Que, al introducir en el buscador google.cl el signo PUROBMW o los signos
PURO y BMW, si bien los resultados se relacionan con el segundo solicitante, las
paginas web referidas en dichos resultados corresponden en su mayoria a dominios que
pertenecen a terceros distintos de las partes en autos y que tienen fines similares a
aquellos manifestados por el primer solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a lo sefialado por la brimera solicitante y verificado
por este tribunal, existen diversos dominios, tanto en Chile como en el extranjero, que
contienen el signo BMW y que no son de titularidad del segundo solicitante en autos.

DECIMO SEGUNDO: Que, respecto a ios dominios inscritos en el .cl que contienen el
signo BMW y son de titularidad de terceros, puede sefialarse que si bien existen nombres
de dominio compuestos por otras palabras que indican de manera clara los fines del



dominio de que se trata, como es el caso de bmwclub.cl, automotorabmw.cl, y
vendomibmw.cl, existen otros cuya finalidad puede resultar mas confusa, como por
ejemplo bmwadventure.cl o bmw-motorsport.cl.

DECIMO TERCERO: Que respecto a los dominios que corresponden a otros sistemas de
registro, este tribunal debe limitarse a constatar su existencia efectiva en la red y su
actividad, mas alla de los sistemas de registro a los que tales dominios correspondan. Sin
embargo, cabe constatar que, respecto a la aseveracién del segundo solicitante en
cuanto a que la existencia de dominios que contienen la expresién BMW de titularidad de
terceros en el extranjero se debe a la imposibilidad de oposicién a las solicitudes
abusivas en dichos sistemas de asignacién de nombres de dominio, debe hacerse
presente que en muchos casos existe la posibilidad de impugnar la asignacién de dichos
nombres de dominio a través de la Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de
Nombres de Dominio (UDRP), citada por dicha parte en su presentacion.

DECIMO CUARTO: Que la Constitucién Politica de la Republica consagra en el nimero
12° del articulo 19, la libertad de emitir opinion, sin perjuicio de responder de los delitos y
abusos que se cometan en el ejercicio de dicha libertad.

DECIMO QUINTO: Que, de acuerdo a lo anterior, resulta fundamental para la resolucién
de este conflicto el determinar si el uso que el primer solicitante haga del nombre de
dominio constituye un abuso de la marca del segundo solicitante. Ello, porque en ese
caso este uso no sdlo constituiria un abuso de la libertad consagrada en la Constitucion,
si no que seria una de las causales por las que la inscripcion en cuestion puede ser
impugnada, de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile.

DECIMO SEXTO: Que la ilustrisima Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dictado en
autos rol 6563-2010, ha sefialado que “desde el punto de vista econémico comercial la
marca tiene por objeto ayudar a los consumidores a identificar y adquirir los productos y
servicios, que por su caracter y calidad se ajustan a sus necesidades. El propésito y, por
tanto la proteccion legal que se busca con el sistema registral, no es otro que identificar
los productos y servicios frente a los de la competencia, indicar la procedencia
empresarial, sefialar la calidad y caracteristicas y realizar y reforzar la funcién publicitaria”.

DECIMO SEPTIMO: Que tal como se sefialé en considerandos anteriores, existen y
estan actualmente en uso nombres de dominio que contienen la marca que la segunda
solicitante busca proteger. .

DECIMO OCTAVO: Que de todo lo expuesto se desprende que es posible inscribir y usar
un nombre de dominio que contenga una marca sin que ello necesariamente signifique
que se esta abusando de ella.

DECIMO NOVENO: Que, no se divisa como podria establecerse un sitio tributo a una
marca —como es la intencién del primer solicitante de autos- sin mencionarla. A mayor
abundamiento, nada permite colegir que dicha utilizacién de la marca registrada por el
segundo solicitante en el nombre de dominio en conflicto interferira con la proteccion
legal que el registro de la misma le entrega, ya que no se identificaran productos o
servicios de la competencia, ni se afectaria la funcién publicitaria, todos propoésitos del




sistema registral segun lo manifesté la llustrisima Corte de Apelaciones en el fallo antes
citado. '

VIGESIMO: Que a mayor abundamiento, el criterio de titularidad de marca comercial
esgrimido por la segunda solicitante es sélo uno de los criterios que sirven para dirimir los
conflictos sobre asignacién de nombres de dominio, mas no es excluyente respecto al
resto de los criterios reconocidos en la materia.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en razén de lo expuesto se considera que corresponde
asignar el nombre de dominio en disputa a la primera solicitante.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en caso que en el futuro el
asignatario del nombre de dominio en disputa haga un uso de éste que infrinja los
derechos de la segunda solicitante, subsistira para ésta la accidbn de revocacién
contemplada en el articulo 22 de la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL de Nic Chile”.

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 "purobmw.cl" al primer solicitante don José Francisco
Lépez Vives (NO VALIDADO), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

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

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a
continuacioén: .

/

LA S S f
\Lérets Guiroz Rojas Marcela Algj ﬁo

ez Barros.
C.l. 14.382.316-4 Ct 16.1 -K

10



