Oscar Andrés Torres Zagal
Abogado

Foja 32
Santiago, siete de mayo del afio dos mil catorce
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el numero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 10 y siguiente de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre
la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las
partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en juicio
de asignacion de nombre de dominio “AGENCIAMAKEUP.CL".
PARTE EXPOSITIVA:
Por Oficio de fecha 4 de noviembre de 2013, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez Arbitro
Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
“AGENCIAMAKEUP.CL"”, surgido entre Miguel Conejeros Moreno Servicios
Integrales de Informatica E.I.R.L., rut 76.266.613-8, domiciliada en Atenas N° 7565,
comuna de Las Condes y Salcobrand S.A., representada por Estudio Federico
Villaseca y Cia. Y su abogado Oscar Rodriguez Baeza, todos domiciliados Avenida
Alonso de Cordova N° 5151, Piso 8°, comuna de Las Condes.
Que por resolucién de 6 de noviembre de 2013 el suscrito acepto el cargo y jurd
desempeiiarlo en el menor tiempo posible y cito a las partes a comparendo para fijar
las Bases del Procedimiento Arbitral seguin consta a fojas 4 de autos, el que se
efectud en la Oficina del Juez Arbitro el 13 de noviembre de 2013, segun consta a
fojas 4 y siguiente de autos.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Miguel Conejeros
Moreno Servicios Integrales de Informatica E.I.R.L., primer solicitante y Salcobrand
S.A., segundo solicitante y demandante.
Demanda de Salcobrand S.A.:
La parte demandante u opositora Salcobrand S.A, funda su demanda de oposicion
a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio
“AGENCIAMAKEUP.CL” a Miguel Conejeros Moreno Servicios Integrales de

Informatica E.l.R.L., e invoca los siguientes fundamentos:
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1.- ANTECEDENTES SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO. RAiZ DEL
PRESENTE CONFLICTO:

Hace presente que los nombres de dominio son una manera de identificar,
promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos
a los consumidores en el mercado, y que a diferencia de lo que ocurre en el ambito
de los registros marcarios, los nhombres de dominio son unicos y, como tales, solo
pueden ser otorgados a un unico prestador, mientras que una misma marca
comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases
distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de
arbitros de Nic Chile, ha considerado que la relacion entre nombres de dominios y
marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolucion de los conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en
atencion a la titularidad de registros marcarios de propiedad o interés de la solicitud
competitiva, y que es precisamente la raiz del problema actual, esto es, la concesion
del nombre de dominio “agenciamakeup.cl”, disputado por dos partes distintas.

2.- NORMAS DE SOLUCION:

Sefiala que para la resolucion del sefialado conflicto no queda sino buscar las
normas que pueden aplicarse para su resolucion. Sin duda alguna las mas
importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogia, las normas de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de
NIC CHILE, la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario

Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

3.- TESIS DE MEJOR DERECHO:

Que, para la resolucion del sefialado conflicto no queda sino buscar las normas que
pueden aplicarse para su resolucién. Sin duda alguna las mas importantes son las
dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP),
a nivel local, por analogia, las normas de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley N° 19.039 sobre

Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad



Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de

septiembre de 1991.

4.- GRUPO YARUR e INTERES EN LA PRETENSION DE LA SOLICITUD
COMPETITIVA:

Sefala que Grupo Yarur es uno de los principales grupos econémico del pais, actual
controlador de Farmacias Salcobrand S.A. (ACTOR EN ESTA ACCION), Pre Unic
S.A., Banco BCl S.A., Carnes Nuble S.A., Vifia Morandé S.A., entre otras
inversiones. Su fundador fue don Juan Yarur Lolas, quien en 1937 participa en la
creacion del Banco de Crédito e Inversiones, formando parte de su primer directorio.
El interés del Grupo Yarur en esta solicitud competitiva es del todo manifiesto, por
cuanto, es el grupo controlador de Farmacias Salcobrand S.A. y Pre Unic S.A., este
ultimo duefio de la marca comercial MAKE UP®.

5.- TITULARIDAD DE LA MARCA COMERCIAL “MAKE UP®":

Que el concepto marcario “MAKE UP®” es de propiedad del Grupo Yarur, cuyo
titular del registro marcario es PRE UNIC S.A., empresa del mismo conglomerado
que Salcobrand S.A.

Cita las siguientes marcas comerciales:

Registro N° 935.735, para la marca comercial “MAKE UP®”, el cual incluye servicios
de la clase 35.

Registro N° 931.145, para la marca comercial “MAKE UP®”, el cual incluye
productos de la clase 16.

Registro N° 925.342, para la marca comercial “MAKE UP®”, el cual incluye
productos de la clase 8.

Registro N° 925.341, para la marca comercial “MAKE UP®”, el cual incluye
productos de la clase 10.

Registro N° 925.340, para la marca comercial “MAKE UP®”, el cual incluye
establecimiento comercial clase 14.

Registro N° 925.339, para la marca comercial “MAKE UP®”, el cual incluye
establecimiento comercial, clase 18.

Registro N° 925.338, para la marca comercial “MAKE UP®”, el cual incluye

establecimiento comercial, clase 20.



Registro N° 1.023.465, para la marca comercial “MAKE UP TOOLS®”, el cual incluye
productos de la clase 16.

Registro N° 925.339, para la marca comercial “MAKE UP”, el cual incluye productos
de la clase 18.

Registro N° 931.145, para la marca comercial “MAKE UP”, el cual incluye productos
de la clase 16.

Registro N° 971.777, para la marca comercial “MAKE UP”, el cual incluye productos
de la clase 11.

Sostiene, a prima facie, el mejor derecho sobre la expresion solicitada, por cuanto se
encuentra contenido la solicitud de este nombre de dominio en las marcas
comerciales que hemos sefalado.

Mas aun la propiedad plena que tiene nuestro cliente sobre estos signos, le otorgan
la exclusividad de su uso, goce y, disposicion, a sazon de esto, lo faculta para
apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de
proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los
derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio.

Esta propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su articulo
19 N° 25y, por el Cadigo Civil en su articulo 584.

6.- SIMILITUDES GRAFICAS Y FONETICAS EXISTENTE ENTRE LA MARCA
COMERCIAL MAKE UP® CON LA SOLICITUD DE NOMBRE DE DOMINIO
AGENCIAMAKEUP.CL:

Indica que son evidentes las similitudes graficas y fonéticas existentes entre la
marca comercial y el nombre de dominio en cuestion.

Ahora bien si traducimos estos conceptos del idioma inglés al espafiol, concluimos
que su significado es el mismo, MAKE UP: significa MAQUILLAJE; vy
AGENCIAMAKE: quiere decir un agencia de maquillaje.

Por lo que a todas luces, la expresion en cuestion provocara innumerables
confusiones en la WEB.

7.- LEGITIMACION ACTIVA DE SALCOBRAND EN LA SOLICITUD COMPETITIVA:
Salcobrand S.A. tiene un interés actual en el desarrollo del jucio y no una mera
expectativa. Su interés actual en la pretension contenida en la solicitud competitiva,
consiste en que Salcobrand pertenece al conglomerado de empresas del Grupo

Yarur, controladora ademas de Pre Unic S.A. y causa inmediata de la legitimacion



activa en este juicio arbitral.

8.- CONCLUSION:

Que de acuerdo a lo anterior, sostiene que la solicitud competitiva retne todos los
elementos que constituyen a lo menos un mejor derecho con respecto al primer

solicitante, por contener: Un interés actual en el nombre de dominio sub judice.

Encontrarse marcas comerciales con la expresion MAKE UP®.

Insercion de la marca comercial en el nombre de dominio.

Provocar dilucion marciaria del signo.

Y confusion entre los consumidores.

Pide tener por interpuesta demanda de asignacioén del nombre de dominio en contra
de MIGUEL CONEJEROS MORENO SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA
E.l.LR.L., representada por Miguel Conejeros Moreno, ya individualizada, acogerla en
todas sus partes, como consecuencia declarar que, sobre la base de los argumentos
expuestos, el mejor derecho sobre el mismo corresponde Salcobrand S.A.
asignandole el dominio de estos autos y, desechando en todas sus partes la
pretension de la contraria, con expresa condena en costas.

Documentos acompafnados por Salcobrand S.A., en su escrito de demanda:

1.- Articulos de Prensa Grupo Yarur; Salcobrand; Pre Unic; Make Up.

2.- Registros Marcarios citados en lo principal.

3.- Publicidad de MAKE UP

4.- Nombre de dominio makeuppreunic.cl

Que a fojas 30, con fecha 12 de diciembre de 2013, se dict6 resolucion teniendo por
presentada demanda de asignacion del dominio individualizado, y se confirio
traslado al primer solicitante para su contestacion y por acompafiada prueba
documental.

Que, con fecha 10 de Nero de 2014, se tuvo por contestada la demanda en rebeldia
del primer solicitante y se cito a las partes a oir sentencia definitiva.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto de resolucion arbitral, consiste en determinar a
quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa

“AGENCIAMAKEUP.CL", esto es, si a Miguel Conejeros Moreno Servicios Integrales



de Informatica E.I.R.L., primer solicitante, o bien a Salcobrand S.A., segunda
solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante Salcobreand S.A., invoca como fundamento
de su demanda de asignacion de nombre de dominio, que es titular de un mejor
derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio
“AGENCIAMAKEUP.CL", la que se funda en gque tiene registrada en en Chile su
marca comercial “MAKE UP”, que distingue productos de las clases 16,8, 10, 14, ,
18 y 20 y servicios de las clases 35, entre otros, la que se encuentra comprendida
en el nombre de dominio “AGENCIAMAKEUP.CL”, pedida por Miguel Conejeros
Moreno Servicios Integrales de Informatica E.l.LR.L., la que es de dominio de Pre
Unic S.A, sociedad perteneciente y controlada por el Grupo Yarur, propietaria
también de las farmacias Salcobrand.

TERCERO: Que, en el caso en andlisis en la linea argumental de la segunda
solicitante Salcoibrad S.A., existiria un conflicto de identidad entre la marca
comercial MAKE UP y el dominio pedido AGENCIAMAKEUP.CL, en que es su
opinion “MAKE UP”, significaria “MAQULLAJE” y el termino “AGENCIA”, que la
precede, daria como resultado “AGENCIA DE MAQULLAJE”, argumento que en
opinion de este sentenciador resulta ser de caracter arbitrario y no fluye de manera
l6gica y natural, de tal suerte que no puede ser acogido para resolver el aparente
conflicto que plantea la oponente Salcobrand S.A., siendo muy débil y lejana la
fundamentacion en cuanto a la coincidencia conceptual de los signos en aparente
conflicto.

CUARTO: Que, en este sentido la mera comparacion gramatical entre la marca
comercial MAKE UP y el nombre de dominio AGENCIAMAKEUP.CL, son
plenamente distinguibles y distintos, por lo que un usurario de Internet no asociara
de manera natural y I6gica las referidas denominaciones como provenientes de un
mismo agente o entidad en la red de Internet .

QUINTO: Que, en consecuencia no se divisa ni advierte obstaculo para que
coexistan el titular de las marcas MAKE UP, a saber Pre- Unic S.A. y el dominio
AGENCIAMAKEUP.CL, en poder del primer solicitante Miguel Conejeros Moreno
Servicios Integrales de Informatica E.I.R.L., en términos de provocar confusion, error
0 engafo en cuanto a la procedencia del dominio en cuestion, por lo que debe

primar el principio asignador de los nombres de dominio en Internet, “primero en



tiempo, primero en el derecho”, reconociendo su preferencia, sin que se haya pedido
el dominio lesionando los derechos validamente adquiridos por terceros, en términos
de trasgredir el articulo 14 del Reglamento de asignacion de nombres de dominio .Cl
de NIC Chile, vigente a la época de solicitarse el dominio respectivo.

PARTE RESOLUTIVA:

Que en mérito a lo sefialado en los considerandos anteriores, resuelvo conforme
prudencia y equidad y por aplicacién del principio primero en el tiempo, primero en el
derecho, se resuelve:

Asignar el nombre de dominio “AGENCIAMAKEUP.CL”, al primer solicitante Miguel
Conejeros Moreno Servicios Integrales de Informatica E.l.LR.L., y se desestima la

pretension de la segunda solicitante Salcobrand S.A..

En materia de costas del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes y a la Secretaria de NIC Chile, mediante correo electronico.

Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y a dofia Marcela Barrios
Gajardo, quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el

suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Marcela Barrios Gajardo






