Santiago, 4 de Abril de 2006.
Fallo por Arbitraje de dominio "bettyboop.cl" Oficio NIC 4600-2005

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 4 de Abril del 2006, Patricio de la Barra Gili, juez arbitro, designado para
resolver la disputa respecto del nombre de dominio bettyboop.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que, las partes en el expediente son Gina Astudillo Salgado, Hearst Holdings, Inc., representada
por Clarke Modet y Co Chile Limitada, domiciliada para estos efectos en Huérfanos 835, Piso 10,
oficina 1001, Santiago y Laboratorio Arensburg S.A.l.C. representado por Sargent y Krahn,
domiciliados para estos efectos en Avda Andrés Bello 2711, Piso 17, of. 1701, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 11 de Marzo de 2005, se recibi6 en la oficina del Sefior Arbitro la carpeta Oficio
N°4600-2005 materia solicita arbitraje dominio bettyboop.cl en el cual se me propone como Juez
arbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 21 de Marzo de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notific a las
partes en conflicto por medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o
de fijacion de procedimiento para el dia 18 de Abril de 2005 a las 9:30 hrs., en las oficinas del
Sefior Arbitro.

3. Que, con fecha 18 de Abril de 2005, se efectia el comparendo de estilo fijado, al que
comparecen solo dofia Paulina Andrade Palma en representacion de Hearst Holdings, Inc. No
comparece dofia Gina Astudillo Salgado ni nadie que represente a Laboratorio Arensburg S.A.C.I.
Que, no habiendo llegado las partes a un acuerdo, se fijo el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 28 de Abril de 2005, dofia Gina Astudillo Gatica, a través de un correo
electronico hizo una presentacion que contenia los argumentos por los cuales el nombre de
dominio en disputa debia asignérsele a ella.

5. Que, en sintesis los argumentos de dofia Gina Astudillo, primera solicitante en autos, son los
siguientes:

a) Que, Hearst Holdings, Inc no tiene ningun interés en instalar una hoja web de betty boop en
espafol o cualquier otro idioma que no sea el inglés.

b) Que, su idea es desarrollar un sitio web en espariol de betty boop.



c) Que existen paginas web dedicadas a este personaje que incluso dicen ser sitios oficiales en
espafiol , que lo unico que hacen es rendir un tributo al personaje.

d) Que, no es de su interés vender ningun tipo de productos en que aparezca la imagen gréfica del
personaje en cuestion.

e) Que, en el ciberespacio existen dos paginas web dedicadas a este personaje, con idénticos
contenidos, con uso de imagenes que se encuentra gratis en internet, encabezados como
BIENVENIDOS A SITIO OFICIAL DE BETTY BOOP EN ESPANOL., sin contar con ninguna
autorizacion oficial de ningun tipo. Ejemplo bettyboops.8m.com y
uv.es/cade/nauxiquets/palomaybelen/BETTY.htm

f) Que, quiza el segundo solicitante no tiene idea de la cantidad de informacién que hay en el
Ciberespacio de Betty Boop.

h) Que, en nuestra opinion el segundo solicitante no tiene real interés, ya que es un interés
forzado por empresas asesoras que buscan este tipo de clientes para lucrar.

6. Que, con fecha 2 de Mayo de 2005, Hearst Holdings, Inc hizo una presentaciéon que contenia
los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debia asignarsele a ella.

7. Que, en sintesis los argumentos de Hearst Holdings, Inc , primera solicitante en autos, son los
siguientes:

a) Hearst Holdings, Inc. es filial de The Hearst Corporation, holding de comunicaciones
propietaria de diversos medios escritos y canales de television, dedicada a entregar cultura y
entretencion.

b) The Hearst Corporation, es propietaria de 12 periddicos de tiraje diario en EEUU 14 periodicos
semanales, 18 revistas, entre ellas COSMOPOLITAN y ESQUIRE, estaciones de television A & E
y ESPN, y asi a través de su filial Hearst Holdings, Inc. es duefia de la marca BETTY BOOP en
todo el mundo.

c) El personaje BETTY BOOP fue originalmente creado por Max Fleischer en un pizarron durante
los dias de la gran depresion. BETTY BOOP, se constituyd rapidamente como una leyenda, la
primera femme fatale animada, que ha sido denominada la Reina de la Historietas.

d) Que, posteriormente los derechos de autor de Max Fleischer sobre BETTY BOOP, fueron
cedidos a Fleischer Studios, Inc. En la actualidad Hearst Holdings, Inc es el representante mundial
para la comercializacion de los productos BETTY BOOP para Fleischer Studios, Inc . y de esta
manera es el actual titular de las marcas en todo el mundo.

e) Que, Betty Boop se ha convertido en una propiedad avaluada en un billén de ddlares |,
licenciada en virtualmente cada categoria de productos para Hearst Holdings, Inc. De esta
manera, el personaje BETTY BOOP se ha hecho conocido en todo el mundo, entre otros paises,



Chile, Argentina, Brasil, Korea, Hong-Kong, Gran Bretafia, China, Taiwan, Espafia, Rusia, Estados
Unidos, Benelux, China, etc.

f) Que, como podré constatarse Hearst Holding, Inc posee una multiplicidad de registros de
marcas en diferentes paises del mundo, copia de cuyos registros se acompafian en un otrosi.

g) Que, BETTY BOOP ha sido ampliamente registrada a nivel mundial a nombre de Hearst
Holdings, Inc. lo cual consta de certificados que se acompafian de los siguientes paises: Korea,
Hong-Kong, Gran Bretafia, China, Vietnam, Taiwan, Espafia, Rusia, Estados Unidos, Benelux,
China, Guatemala, Israel, Tailandia, Taiwan, Japon y Alemania.

h) Que, Hearst Holdings, Inc ha protegido adecuadamente la marca BETTY BOOP desplegando
una proteccion mundial.

i) Que, la proteccion de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia
de los principios de la competencia leal y ética mercantil, segun recogen los articulos 14 y 22 del
Reglamento para el Funcionamiento del registro de nombres de dominio CL.

j) Que, la calidad de legitimo titular de Hearst Holdings, Inc resulta evidente al tener en cuenta las
fecha originales de los registros de la marca BETTY BOOP en el mundo, esto es el 17 de Febrero
de 1964 en Japdn y el 2 de Enero de 1976 en Francia, copia de cuyos registros originales se
acompafian en un otrosi.

k)Que, Hearst Holdings, Inc ha desplegado una politica mundial de promociéon y proteccion de la
marca y personaje BEETY BOOP y goza por lo tanto, de implantacién real y efectiva en el
mercado.

) Que, en consecuencia la induccion a error o engafio en el publico consumidor en relacion con la
procedencia de los productos, resultara dafino para mi mandante, considerando las importante
inversiones que ha realizado esta compafiia en practicamente todo el mundo promoviendo el
signo BETTY BOOP.

8) Que en un otrosi, Hearst Holdings, Inc acompafia los siguientes documentos:

1) Listado de 230 paginas con una enumeracion de todos los registros de marca comercial de que
es titular.

2) Copias de los certificados de copyright o derecho de autor de las iméagenes o dibujos de BETTY
BOOP en EEUU.

3) Copia del fallo de la OMPI respecto de lo planteado en lo que se refiere al conflicto de
BETTYBOOP.COM

4) Copia del certificado de inscripcién de la marca BETTY BOOP en Francia que data de 1976
debidamente cedido a Hearst Holdings, Inc.



5) Copia de los certificados de inscripcién de la marca betty boop en los siguientes paises: Korea,
Hong-Kong, Gran Bretafia, China, Vietnam, Taiwan, Espafia, Rusia, Estados Unidos, Benelux,
China, Jap6n y Alemania.

6) Material impreso de la pagina web bettyboop.com y publicidad de la marca.

9. Que, dofia Gina Astudillo, ni nadie que la representante, replico u objeto alguno de los
argumentos expuestos por Hearst Holdings, Inc en este juicio.

9. Que, con fecha 15 de Marzo de 2006, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO

1) Que las disposiciones de la Reglamentacion de NIC Chile en su articulo 14 sefiala que sera
responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcién cumpla con las normas legales
vigentes en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros.

2)  Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor
derecho sobre el dominio solicitado bettyboop.cl, y si eventualmente una de las solicitudes
competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3)  Que, Hearst Holdings, Inc es titular de la marca comercial BETTY BOOP, para distinguir
una amplia variedad de productos y servicios en varios paises del mundo y que esta marca se
data a lo menos de afio 1976.

4)  Que, Hearst Holdings, Inc ha sefialado que la marca comercial BETTY BOOP, de su
propiedad, seria Notoria y Famosa pues se encuentra ampliamente registrada en el mundo entero
para distinguir una gran variedad de productos; que ademas es ampliamente publicitada y goza de
copyright o derecho de autor, cuestion que sustenta en una masiva presencia en el mercado
internacional de la expresion BETTY BOOP.

5) Que, la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, en las recomendaciones conjuntas
relativa a las disposiciones sobre proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la 34
reunién de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de Septiembre de 1999, ha sefialado en su
articulo 2: “A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad
competente tomara en consideracion...:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del publico;
b) La duracién, magnitud y alcance geografico de cualquier utilizacion de la marca;
c) La duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier promocién de la marca,

incluyendo la publicidad o propaganda y la presentacion, en ferias o exposiciones, de los
productos o servicios a los que se aplique la marca;



d) La duracion y alcance geografico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la
marca, en la medida en que reflejen la utilizacion o el reconocimiento de la marca;

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida
en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades
competentes.

6) Que, en opinion de este Arbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan plenamente
respecto de la marca BETTY BOOP de propiedad de Hearst Holdings, Inc .

7) Que, Hearst Holdings, Inc ha acreditado ampliamente la calidad de famosa de la marca BETTY
BOOP, a través de sus registros, publicidad y uso.

8) Que, estas circunstancias determinan en forma perentoria derechos preexistentes a la traba de
la litis que este arbitro no puede desconocer.

9) Que, a diferencia de lo anterior, el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto
del dominio en disputa, y al parecer se trata simple seguidora de la caricatura de BETTY BOOP.

10) Que, basado en lo antes expuesto, es posible concluir que lo mencionado por el segundo
solicitante, en el sentido que el asignar el dominio al primer solicitante podria generar todo tipo de
confusiones en el mercado, tiene sustentado real, pues en la practica el primer solicitante no ha
acreditado derecho alguno sobre la expresion BETTY BOOP.

11) Que, en este caso particular no cabe aplicar el principio del first come first served, pues
durante el proceso el primer solicitante no acredito ser titular de derecho alguno.

12) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignacién del nombre de dominio
BETTYBOOP.CL al segundo solicitante no vulnera derechos del primero.

SE RESUELVE. Acdjanse los argumentos del sequndo solicitante en todas sus partes y en
consecuencia se asigna el dominio en disputa BETTYBOOP.CL al sequndo solicitante esto es
Hearst Holdings, Inc

13) Que, en vista que este arbitro no ha podido constatar mala fe por parte de la primera
solicitante, este Arbitro determina que cada parte se hara cargo de sus costas.

Notifiquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.
Remitase el expediente a NIC Chile para su inscripcidn y archivo.
Patricio de la Barra

Testigos Anabel Ull Sofia Pinilla



