about.cl

Santiago, 02 de Marzo de 2012.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 20 de Septiembre de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la
carpeta Oficio NIC OF14973, denominada “Arbitraje dominio about.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 23 de Septiembre de 2011 dirigida a NIC Chile, atencion
dofla Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito
manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia Viernes 07 de Octubre del afio 2011, a las 17:30
horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs.5 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por carta certificada
de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral Leonardo Sebastian Mufioz Soto,
cedula nacional de identidad N° 17.382.665-6, domiciliado en Navidad 1798, comuna de
Pedro Aguirre Cerda, ciudad de Santiago, Teléfono: 79636343, e-mail:
Imunoz.info@gmail.com, Imunozs@live.cl quien para efectos de este procedimiento
tiene el caracter de demandado y Johnson’s S.A., RUT N° 92.458.000-3, con domicilio
para estos efectos en Lota N° 2325, piso 7, comuna de Providencia, ciudad de
Santiago, Teléfono: 2330985, e-mail: gerencia@estudioaguayo.cl,
gsilva@estudioaguayo.cl, Irojas@estudioaguayo.cl, gfarias@estudioaguayo.cl quien
para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 07 de Octubre del afio 2011, siendo las 17:30 horas, se llevo a efecto
el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de
ambas partes, don Leonardo Sebastidan Mufioz Soto como demandado y los sefiores
Marcelo Borbardn Ramos y José Miguel Sdez en representacion de Johnson’s S.A.
como demandante y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo,
se acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectué llamado a
conciliacion, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas a las partes
expresamente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del
referido comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 afs. 14
del expediente arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 21 a fs. 32 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Johnson’s S.A. dedujo en contra de Leonardo Sebastian Mufioz Soto, con el objeto
que la asignacion del nombre de dominio “about.cl ” recaiga en su favor, conforme a los
argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacidon, entre otros, con los
siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- Expone en primer término el demandante que, como es de publico conocimiento
Johnson’s S.A. es la tienda por departamento o retail con mayor cobertura nacional.
Desde sus inicios, a comienzos de los afios 50, el actor se ha desarrollado a traves de
todo Chile, contando con mas de 5.500 empleados y méas de 60 locales, de Arica a
Punta Arenas, en las que comercializa productos de vestuario, hogar, electrénica,
muebles y una serie de servicios adicionales, tales como crédito, seguros, servicio
postventa, entre otros, y ademas, cuenta con varios locales en Argentina.

- Agrega luego el actor que las grandes multitiendas, como lo es JOHNSON'S S.A. han
centrado la creacibn de marcas propias en el area del vestuario, asi en el area de
vestuario femenino se distinguen Basement en Falabella, Alaniz en Paris, Marquis en
Ripley. Sefiala el demandante que ha creado una serie de marcas propias, entre las
cuales esta ABOUT, destinada a diversos articulos de vestuario femenino.

- Expone luego que la marca ABOUT vy la familia de marcas asociadas, son marcas
notorias. En efecto, ABOUT es una marca Premium de vestuario femenino. Los productos
ABOUT se venden en los mas de 60 locales de Johnson’s S.A. en todo Chile. Cabe
destacar que la campafa publicitaria incluyd spots transmitidos por Television abierta,
distribucion de folletos en prensa 'y, publicidad en la via publica.



- A continuacion, el actor sefiala que tiene un mejor derecho sobre la denominacion
“ABOUT", debido a que en el caso de autos, el nombre de dominio en litigio se
encuentra constituido por la denominacion ABOUT, de forma que el nucleo
caracteristico del nombre de dominio en disputa es precisamente idéntico a la
denominacion de la marca del actor, y sobre tal denominacion es éste quien tiene
mejor derecho. Agrega luego el demandante que es titular de los siguientes registros
marcarios: 1.- Marca ABOUT, registro 773.339, mixta, clase 25, incluye productos de
vestuario, calzado y sombrereria, con exclusiébn de jeans. Registrada el 28 de
noviembre del afio 2006; 2.- Marca ABOUT, registro 782.674, mixta, clase 25, distingue
productos de vestuario, calzado y sombrereria. Registrada el 21 de marzo del afio
2007; 3.- Marca BABOUT IT'S ABOUT YOU, registro 745.095, mixta, distingue todos
los productos de la clase 25 y registrada el 05 de enero del afio 2006; 4.- Marca
ABOUT IT'S ABOUT YOU, registro 745.056, mixta, distingue todos los productos de la
clase 25 y registrada el 05 de enero del afio 2006; 5.- Marca IT'S ABOUT YOU, registro
746.055, denominativa, distingue todos los productos de la clase 25 y registrada el 12
de enero del afio 2006.

- Asimismo, indica el demandante, es titular de los dominios ABOUTYOU.CL e
ITSABOUTYOU.CL.

- Luego, el actor sefiala que tiene registrada la marca ABOUT y es segundo solicitante
del dominio ABOUT.CL, de manera que se producira una confusion en el acceso al sitio
web, pues si el consumidor sabe que existe la marca ABOUT -publica, consolidada y
reconocida- y el dominio ABOUT.CL. El consumidor pensara que el dominio tiene la
misma procedencia empresarial, induciendo a un grave error.

- EI demandante sefiala que tanto la doctrina extranjera como la nacional, han
considerado que la relacion entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es
directa, y por ende, la resolucion de los conflictos por asignaciéon de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atencion a la titularidad de
los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Sostiene el demandante que
por esta razon, es posible sostener que posee derechos adquiridos sobre la marca
ABOUT vy la expresion ABOUT, lo cual revierte el derecho que posee el asignatario por
el sélo hecho de haber solicitado el nombre de dominio en disputa con anterioridad,
debido a que esta prioridad debe ceder ante los derechos preexistentes y ampliamente
reconocidos, en favor de mis representados, segun lo reconoce el propio Reglamento
del NIC, las normas legales y constitucionales vigentes, citando al efecto cierta
jurisprudencia que en su opinién resulta aplicable al conflicto de autos.

- Luego, el actor concluye que: a) La denominacion ABOUT es una marca de su
propiedad desde el afio 2006 y constituye una marca propia para identificar productos de
vestir femeninos; b) ha utilizado en forma ininterrumpida, relevante y en forma publica la
marca ABOUT desde el afio 2006; c) es titular de los dominios ABOUTYOU.CL e
ITSABOUTYOU.CL y; d) la denominacion ABOUT es exactamente igual a la marca
registrada por el actor, esta situacion generara confusion al publico de pensar que
tienen el mismo origen empresarial, y por consiguiente perjuicio al demandante, citando
como aplicable el articulo 14 del Reglamento de NIC y la denominada Politica Uniforme
de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio, desarrollada por ICANN (Internet



Corporation for Assigned Names and Numbers) que reconoce como un aspecto
fundamental para la resolucién de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad
de los registros marcarios para el signo en cuestion, al sefialar que “se consideraran
como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre
de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o
servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”.

1.4.2.- Traslado vy tramite evacuado en rebeldia __: A fs. 44 de autos figura la resolucion
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafados los documentos con citacion
de la contraria. EI comprobante de notificacion a las partes de dicha resolucion por
correo electronico rola a fs. 45 de autos. Por resolucion de fecha 18 de Noviembre de
2011, se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera
conferido a fs. 44 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes,
rolan a fs. 48 y a fs. 49 de autos.

I.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria _de Prueba : Mediante resolucién dictada con fecha 18 de
Noviembre de 2011, se recibio la causa a prueba por el término de ocho dias héabiles, y
fijo como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener
el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “about.cl ".- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun
comprobantes que rolan a fs. 48 y a fs. 49 de autos.

I.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafio, con
citacion, los siguientes documentos no objetados por la contraria: Uno: Copias simples
de impresiones obtenidas de la pagina del INAPI, en relacién al registro de las
siguientes marcas: 1.- Marca ABOUT, registro 773.339, mixta, clase 25, incluye
productos de vestuario, calzado y sombrereria, con exclusion de jeans. Registrada el 28
de noviembre del afio 2006; 2.- Marca ABOUT, registro 782.674, mixta, clase 25,
distingue productos de vestuario, calzado y sombrereria. Registrada el 21 de marzo del
afo 2007; 3.- Marca BABOUT IT'S ABOUT YOU, registro 745.095, mixta, distingue
todos los productos de la clase 25 y registrada el 05 de enero del afio 2006; 4.- Marca
ABOUT IT'S ABOUT YOU, registro 745.056, mixta, distingue todos los productos de la
clase 25 y registrada el 05 de enero del afio 2006; 5.- Marca IT'S ABOUT YOU, registro
746.055, denominativa, distingue todos los productos de la clase 25 y registrada el 12
de enero del afilo 2006; Dos: Impresiones obtenidas del sitio web de NIC CHILE en
relacion a la titularidad de los nombres de dominio ABOUTYOU.CL e
ITSABOUTYOU.CL; Tres: Fotografias correspondientes a signo publicitario de la marca
ABOUT, cartel publicitario de prenda de vestir marca ABOUT y de colgador de ropa que
contiene la expresion ABOUT.




[.5.3.- Prueba documental: _Parte demandada.- La parte demandada no rindio prueba
documental.

[.6.- Observaciones a la prueba: Con fecha 25 de Noviembre de 2011, en escrito que
rola a fojas 50, la demandante formuld, entre otras, las siguientes observaciones a la
prueba:

- El actor sefala que tiene un mejor derecho sobre la denominacién “ABOUT”, debido a
gue en el caso de autos, el nombre de dominio en litigio se encuentra constituido por la
denominacion ABOUT, de forma que el nlcleo caracteristico del nombre de dominio en
disputa es precisamente idéntico a la denominacion de la marca del actor, y sobre tal
denominacion es éste quien tiene mejor derecho.

- A continuacion, el actor reitera que es titular de registros marcarios y nombres de
dominios ya individualizados en su escrito de demanda.

- Luego, el actor sefala que tiene registrada la marca ABOUT y es segundo solicitante
del dominio ABOUT.CL, de manera que se producira una confusion en el acceso al sitio
web, pues si el consumidor sabe que existe la marca ABOUT -publica, consolidada y
reconocida- y el dominio ABOUT.CL. El consumidor pensara que el dominio tiene la
misma procedencia empresarial, induciendo a un grave error.

- El demandante sefala que los conflictos por asignacion de nombres de dominio deben
ser resueltos, entre otros criterios, en estrecha atencion a la titularidad de los registros
marcarios para el signo pedido como dominio. Sostiene el demandante que por esta
razon, es posible sostener que posee derechos adquiridos sobre la marca ABOUT vy la
expresion ABOUT.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 06 de Enero de 2012, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cito a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decretd medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 65 del expediente arbitral y el comprobante de la notificacion a las
partes de dicha resolucion por correo electronico rola a fs. 66 de autos.

. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “about.cl”.



SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Leonardo Sebastian Mufioz Soto,
quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandado y Johnson’s
S.A., quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquia que los de su
contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros que: 1° desde sus inicios, a comienzos de los afios
50, el actor se ha desarrollado a través de todo Chile, contando con mas de 5.500
empleados y mas de 60 locales, de Arica a Punta Arenas, en las que comercializa
productos de vestuario, hogar, electronica, muebles y una serie de servicios
adicionales, tales como crédito, seguros, servicio postventa, entre otros; 2° ha creado
una serie de marcas propias, entre las cuales estd ABOUT, destinada a diversos articulos
de vestuario femenino; 3° tiene un mejor derecho sobre la denominacion “ABOUT",
debido a que en el caso de autos, el nombre de dominio en litigio se encuentra
constituido por la denominacion ABOUT, de forma que el nucleo caracteristico del
nombre de dominio en disputa es precisamente idéntico a la denominacion de la marca
del actor, y sobre tal denominacion es éste quien tiene mejor derecho; 4° es titular de
los siguientes registros marcarios: a- Marca ABOUT, registro 773.339, mixta, clase 25,
incluye productos de vestuario, calzado y sombrereria, con exclusion de jeans.
Registrada el 28 de noviembre del afio 2006; b.- Marca ABOUT, registro 782.674,
mixta, clase 25, distingue productos de vestuario, calzado y sombrereria. Registrada el
21 de marzo del afio 2007; c.- Marca BABOUT IT'S ABOUT YOU, registro 745.095,
mixta, distingue todos los productos de la clase 25 y registrada el 05 de enero del afio
2006; d.- Marca ABOUT IT'S ABOUT YOU, registro 745.056, mixta, distingue todos los
productos de la clase 25 y registrada el 05 de enero del afio 2006; e.- Marca IT'S
ABOUT YOU, registro 746.055, denominativa, distingue todos los productos de la clase
25 vy registrada el 12 de enero del afio 2006; 5° es titular de los dominios
ABOUTYOU.CL e ITSABOUTYOU.CL; 6° tiene registrada la marca ABOUT y es
segundo solicitante del dominio ABOUT.CL, de manera que se producird una confusion
en el acceso al sitio web, pues si el consumidor sabe que existe la marca ABOUT -
publica, consolidada y reconocida- y el dominio ABOUT.CL. El consumidor pensara que
el dominio tiene la misma procedencia empresarial, induciendo a un grave error.

CUARTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular de los nombres de dominio “aboutyou.cl” e
“itsaboutyou.cl”, los que contienen la expresion “ABOUT”, siendo practicamente
idénticos al nombre de dominio objeto de esta controversia: ii) que el actor es titular de
la marca comercial en Chile “ABOUT” para la clase 25C, la que es idéntica al signo
pedido como nombre de dominio objeto de esta controversia; iii) que el actor es titular
de marcas comerciales en Chile que contienen la expresion “ABOUT”, para la clase
25C, las que también resultan practicamente idénticas con el dominio en disputa.



QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la
demanda ni present0 escrito alguno, como tampoco acompafio prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccion juridica.

SEXTO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacion dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Ser& de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad Johnson’s S.A tiene un mejor derecho para ser titular del
nombre de dominio “about.cl, por cuanto es titular de marcas comerciales para la clase
25C, constituidas por la expresion “ABOUT”, lo que hace aplicable en la especie, el
criterio de “titularidad de registros marcarios para la expresion pedida como nombre de
dominio”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:



1.- Asignese el nombre de dominio “about.cl” a la sociedad JOHNSON’'S S.A., RUT
N° 92.458.000-3

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula nacional de
identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



