Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio ck.cl
Oficio OF15556

VISTOS:

1.

Que con fecha 22 de agosto de 2011, FLEX MEDIA INC, representada en calidad
de contacto administrativo por don ERIC TAYLOR solicita la inscripcién del nombre
de dominio ck.cl. Posteriormente, con fecha 8 de septiembre de 2011, CALVIN
KLEIN TRADEMARK TRUST, representada en calidad de contacto administrativo
por dofia PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio
ck.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF15556, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 12 de diciembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a
una audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 20 de
diciembre de 2011, a las 10:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes,
Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electronico y
por carta certificada;

Que con fecha 20 de diciembre de 2011, se efectla el comparendo fijado para ese
dia, al que sélo asiste don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien exhibe
poder para representar al Segundo Solicitante, CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST
y, asimismo, consigna en el monto fijado como honorarios provisionales por el
arbitro. No asiste a la audiencia el Primer Solicitante. Se fijan las normas de
procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 22 de diciembre de 2011, el Segundo Solicitante, CALVIN KLEIN
TRADEMARK TRUST consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se notifica
a las partes por correo electrénico de fecha 27 de enero de 2012;

Que con fecha 3 de enero de 2012, dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion del Segundo Solicitante, CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST,
presenta demanda de mejor derecho, argumentando que también es conocida en el
mercado por sus siglas distintivas “CK” y fue fundada en 1968 cuando Richard Klein,
un conocido disefador de moda, creé una empresa de ropa y disefios a la que dio el
nombre de CALVIN KLEIN. A partir de ese momento, la compafnia comenzé a crecer
rapidamente, llegando en un par de afos a otros paises. Hoy, tiene sedes en una
gran cantidad de paises alrededor del mundo.

El Segundo Solicitante agrega que, ademas de la ropa, KLEIN otorgé su nombre a
una linea de perfumes, que incluyen las fragancias unisex "CK ONE" y "CK BE". Sin
embargo, en 2002, el disefiador anuncié que venderia su compania a PHILLIPS-
VAN HEUSEN, el mayor fabricante de camisas de Estados Unidos, por 400 millones
de dodlares, mas 30 millones en acciones y 300 millones en royalties sobre las
ganancias estimadas de los proximos 15 afnos. En el transcurso de estos arios, el



cambio de mando se ha hecho mas evidente, porque CALVIN KLEIN ha sorprendido
por su uso provocativo en su publicidad, donde se destacan modelos como Kate
Moss, el actor Mark Wahlberg y el futbolista Freddie Ljungberg, con los que ha
logrado extensas campanas publicitarias con alcance internacional.

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST cuenta con una serie de marcas comerciales
como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger
sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Dentro de ellas, se encuentra
precisamente la familia de marcas comerciales que corresponden a la expresién
“CK”, que se detallan a continuacién:

o “C K”, Registro N® 733.229, para distinguir productos de la clase 20.
o “C K”, Registro N° 733.230, para distinguir productos de la clase 21.
o “C K”, Registro N° 733.231, para distinguir productos de la clase 25.

o “C K”, Registro N® 733.232, para distinguir “servicios de disenadores
industriales, de moda y de artes graficas en general; servicios de
decoracion de interiores”, de clase 42.

o “C K”, Registro N? 789.563, para distinguir “relojes, joyas, bisuteria;
metales preciosos; relojes de pulsera, relojes de muro, bisuteria (anillos,
aros, pulseras, brazaletes, broches, collares, gargantillas, amuletos,
colgantes, medallones, gemelos, alfileres de corbata, broches de
corbata, insignias de solapa, alfileres de bufanda, anillos de bufanda,
prendedores de bufanda, bisuteria de fantasia y semi-preciosa; abre
cartas y aros servilleteros de metales preciosos; metales preciosos y sus
aleaciones y articulos de estas materias o de chapado no comprendidos
en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas; relojeria e
instrumentos cronométricos”, de clase 14.

o “C K”, Registro N® 789.564, para distinguir “accesorios de cuero, cuero
e imitaciones; bolsos de mano, billetera, porta llaves, monederos,
cosmetiqueros y bolsitos, portafolios, estuches de ropa, baules, maletas,
juegos de bano, paraguas, billetero, bolsén deportivo, bolsén grande,
maletin, portafolio, maletas, bolsos de viaje, tarjetero para tarjetas de
crédito, tarjetero para tarjetas de presentacion, cuero e imitaciones de
cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases;
pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones;
fustas y guarnicioneria”, de clase 18.

o “C K”, Registro N® 789.565, para distinguir productos de clase 16.

o “C K”, Registro N? 793.920, para distinguir “lubricantes y combustibles,
aceites industriales; velas; aceites y grasas industriales; lubricantes;
productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles
(incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujias y
mechas para el alumbrado”, de clase 4.



“C K”, Registro N? 793.921, para distinguir “cosméticos y fragancias,
preparaciones para blanquear; perfume, crema nocturna, talco, champu,
desodorante, crema para cuerpo, gel de ducha, incienso, popurri, labial,
sombra de ojos, corrector, rubor, delineador de ojos, polvo facial suelto,
crema de mejillas, locién diaria, granulos de limpieza facial, limpiador y
crema hidratante, locién para cuerpo, esmalte de ufa, colonia, jabon,
crema hidratante para la piel, jabén de ducha, acondicionador, sujetador
capilar, pantalla solar, granulos de bano, delineador de labios, mascaras
de pestanas, polvos sueltos, polvos bronceadores, lapiz de ceja, polvo
facial iluminador, limpiador facial, crema de ojos (bajo el 0jo),
tonificadores faciales, esencias para banos, gel (refrescante) para
piernas y pies, quita esmalte de ufas, aceites de bafo, crema
acondicionadora para la piel, crema de manos, locién para después de
afeitar, balsamo para después de afeitar, mousse, gel para darle forma
al cabello, brillo labial, base de magquillaje, polvos compactos,
desmagquillador, polvos faciales de acabado, lapiz corrector, vaporizador,
exfoliante facial y mascarilla facial, iluminador facial, exfoliante para
cuerpo, jabon de ducha; preparaciones para blanquear y otras
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar
y raspar; (preparaciones abrasivas)jabones; perfumeria, aceites
esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos”, de clase 3.

“C K”, Registro N° 883.812, para distinguir productos de las clases 24 y
25.

“C K”, Registro N® 786.564, para distinguir productos de las clases 3, 4,
9,14,16,18,20,21y 24 a 27.

“C K”, Registro N° 737.932, para distinguir productos de la clase 24.
“C K”, Registro N° 837.268, para distinguir productos de la clase 26.
“C K”, Registro N°843.222, para distinguir productos de la clase 9.
“C K”, Registro N°733.432, para distinguir servicios de la clase 35.

“C K”, Registro N°733.433, para distinguir productos de la clase 27

A su vez, el Segundo Solicitante afiade que es titular de registros en el extranjero
para la marca “C K”, entre los cuales se destacan los siguientes:

“C K”, Registro N° 2454886, para distinguir productos de las clases 9,
14 25 y servicios en las clases 35 y 42 en Estados Unidos.

“C K”, Registro N° 000066753, para distinguir productos en clases 8, 9,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 y servicios en clases 35 y 42 en Unién
Europea.

“C K”, Registro N° TMA508677, para distinguir productos en Canada.



CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST estima que estos registros son una poderosa
muestra de su mejor derecho respecto del nombre de dominio ck.cl en disputa, toda
vez que éste es sencillamente idéntico a su marca comercial, signo distintivo y
nombre de sus famosos productos. A mayor abundamiento, es la legitima creadora
de la expresion “CK” para distinguir e identificar una famosa empresa dedicada a la
moda, el vestuario y la produccion de diversos articulos vinculados con estas areas,
empresa que es reconocida nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural
que todos los usuarios de Internet asi como el publico en general relacione y vincule
el signo “CK” con ella. Entonces, “CK” es una marca creada, registrada y
profusamente utilizada por CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST en Chile y el
extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causara
un grave petjuicio.

El Segundo Solicitante advierte que es reconocida y l6gica la actitud de los usuarios
de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este
sentido, CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST ya cuenta con el nombre de dominio
ck.com, idéntico al dominio de autos:

El Segundo Solicitante estima que dicho nombre de dominio es una muestra mas de
su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que corresponde
precisamente a la marca registrada “CK”, elemento que corresponde integramente
al nombre de dominio en disputa: ck.cl. Por tanto, el Primer Solicitante, al serle
asignado el nombre de dominio en disputa, podria aprovecharse de la fama y
notoriedad que ha obtenido CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST a través de los
anos.

El Segundo Solicitante considera que resulta evidente la vinculacién que existe
entre el nombre de dominio en disputa y CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, toda
vez que este es sencillamente idéntico al signo “CK” con el que se identifica la
reconocida empresa CALVIN KLEIN en el mercado, a sus marcas comerciales y a
su nombre de dominio ya registrado en extension “.com”. La marca “CK” se utiliza
profusamente en Internet para distinguir sus reputados productos y accesorios para
el area del vestuario y la moda, que son ampliamente reconocidos por los usuarios
de Internet (y consumidores en general) como productos innovadores y de gran
calidad y prestigio en el mercado, que gozan de fama y notoriedad.

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST indica que los usuarios de Internet,
enfrentados al dominio ck.cl, pensaran con toda l6gica y razén que éste contiene
informacion relativa a los reconocidos productos que ella ofrece bajo dicho signo, o
que se trata de su sitio en Chile. En este sentido, el Primer Solicitante de autos se
limité a pedir como nombre de dominio un signo que es marca comercial registrada
de su propiedad, que es idéntica a su nombre de dominio en extension “.com” y con
la cual distingue sus reconocidos productos en Internet; sin agregar ningun
elemento diferenciador, lo que en definitiva impide diferenciar el dominio en disputa
de la marca registrada, nombre de dominio, razén social y productos del Segundo
Solicitante. Al respecto, es importante sefalar que el articulo 14 del Reglamento de
NIC Chile dispone expresamente que “Sera de responsabilidad exclusiva del
Solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como



asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”.

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante cree relevante rescatar lo sefialado
en la sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho
fallo, se concluy6é que se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a:
“..la parte que si 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.”

El Segundo Solicitante reitera que la marca “CK” de CALVIN KLEIN TRADEMARK
TRUST corresponde a una marca famosa y notoria a nivel internacional. Lo anterior
acarrea una serie de consecuencias, segun lo establecié la sentencia arbitral
recaida sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de
2010, la cual en su octavo considerando indica: “Que, la calidad de renombrada de
una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizas la principal, la
presuncion de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber
que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas
existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de
los intereses comerciales y econémicos.”

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST sefala que la funcion basica de todo nombre
de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente
a cada usuario de Internet, funcién que en caso de ser otorgado el dominio en
disputa al Primer Solicitante de autos, no se estaria cumpliendo.

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos anos
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relacion con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccién
electronica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como paginas
Web, correo electronico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre
de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, “SAVORY”, “APPLE” o
“PANASONIC” efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o
empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido
y se transformaria en un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, el Segundo Solicitante sefala que deben tenerse presente el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio. El
Segundo Solicitante sefiala que como consecuencia del radical aumento de
usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo
real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha
debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de
resolucion de los mismos. En este sentido, el derecho comparado y, en los ultimos
anos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una
inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.



En efecto, los nombres de dominio comparten aspectos, caracteristicas y propésitos
con las marcas comerciales, que permiten sostener que los dominios, ademas de la
funcién técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del
origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet, buscando
evitar que los consumidores caigan en errores o confusion con respecto a ellos,
facilitando asi el comercio. Finalmente se puede agregar que han pasado a
constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de
los productos y fortaleciéndose asi la marca.

Por otro lado, sefala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afo 2000,
entr6 en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra 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.”
Agrega CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST que ICANN es, a nivel mundial, la
entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunién de
comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como
asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi 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 revocacién de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
enganosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, “Art. 22.- Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que
Su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcion
de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.” Al respecto,
CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST considera que en el caso particular de autos, el
elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en conflicto es idéntico a sus
marcas comerciales que corresponden precisamente a la expresion “CK”, sin
agregar ningun elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que en definitiva no
permite desvincular su marca con dicho dominio. El dominio en cuestién es, en
efecto, idéntico a otros dominios como ck.com, y se encuentra intimamente



relacionado a la expresion “CALVIN KLEIN”, por corresponder a la sigla de su
nombre.

El Segundo Solicitante indica que en sintesis, el criterio que reconoce la relacién
existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente
aceptado, y por lo tanto, corresponde su aplicacién a la resoluciéon del conflicto
suscitado en estos autos y que se debe tener presente que es titular de una familia
de registros marcarios vigentes idénticos al nombre de dominio disputado.

El Segundo Solicitante hace ver que otro criterio aplicable al caso de autos es el
legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, pues tiene un interés
legitimo, real y efectivo que consta por los grandes recursos invertidos, que le han
permitido un posicionamiento de su familia de marcas para la prestigiosa marca
“CALVIN KLEIN” y el signo ““CK”, a través de publicaciones en diversos medios
como peridédicos, radio y television, ademas de grandes campanas publicitarias a
nivel internacional.

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST hace mencion al criterio de creacién intelectual
del signo, indicando que le resulta de toda légica y justicia que quien ha creado una
denominacion pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden
aprovechar de ella. En este sentido, ha invertido grandes sumas de dinero en
infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, y sin embargo, el nombre
con el cual son conocidos sus servicios y productos en el mercado sigue siendo uno
de sus activos mas importantes. En efecto, el signo “CK” identifica y distingue su
reconocida comparnia, asi como sus productos y servicios en Chile, entre los que se
encuentra una amplia gama de de productos vinculados con la moda, el vestuario y
el aseo personal, orientados a satisfacer a sus clientes alrededor del mundo, y de
ese modo es reconocido por los usuarios de Internet asi como por las publicaciones
en distintos medios de comunicacion.

Anade el Segundo Solicitante que es aplicable también el criterio de la notoriedad
del signo pedido, ya que dicha teoria postula que el titular de un nombre de dominio
debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este
sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacién
en un lugar determinado, son objeto de una especial proteccién, la que se amplia
mas alla de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

Ademas, el Segundo Solicitante sefnala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya
la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion
de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion



con ésta.” El Segundo Solicitante sefiala que las marcas famosas y notorias, como
es el caso de la marca comercial “CK”, han de protegerse especialmente por los
paises miembros de la Union, toda vez que de su explotacién no autorizada se
deriva, por un lado la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas vy, por
otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y
servicios que no han contribuido a la creacién de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST sefala que de otorgarse el nombre de dominio
en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociaran dicho nombre a él, o
deduciran légicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un
error y causando confusién. Ademéds, afade el Segundo Solicitante, el articulo 10
Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1)  “Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2)  “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  “En particular deberan prohibirse:

a) “Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

c) “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

El Segundo Solicitante reitera que los usuarios de Internet enfrentados al dominio
ck.cl lo asociaran inmediatamente con un sitio Web con informacion sobre CALVIN
KLEIN TRADEMARK TRUST, sus productos o actividades que ofrece a nivel
nacional e internacional, a través de la prestigiosa marca “CK”.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la
Identidad, el cual establece que correspondera 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. En razén de lo anterior, para el
Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado, ya que
es titular de una serie de registros marcarios para la expresién “CK”, asi como de
un nombre de dominio idéntico al disputado y el signo “CK” corresponde a las
siglas con las que se identifica en el mercado. De esta manera, y razonando
l6gicamente, si CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST ya es titular de marcas para la



expresion “CK” ademas de participar activamente en el mercado internacional
ofreciendo sus reconocidos productos en el area del vestuario masculino y femenino
principalmente, y ademas con lineas de ropa interior y perfumeria, distinguiéndose
hace mas de 50 afos bajo el signo “CK”, ciertamente los usuarios enfrentados al
dominio ck.cl pensaran que éste también pertenece a CALVIN KLEIN TRADEMARK
TRUST. Por ultimo, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido
recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006
sobre el nombre de dominio vihasdelmaipo.cl, en el cual se sefnala: “El criterio de
la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien
tenga una mas estrecha relacién con el mismo..”

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST indica que es importante destacar que el
término “CK” que identifica a sus reconocidos productos comercializados en el
mercado, se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, basta ingresar las
expresion “CK”, en el buscador de Internet google.cl para paginas en Chile, para
poder apreciar que la mayor parte de los resultados aluden al Segundo Solicitante,
con contenidos referidos a la venta de sus diversos productos. De este modo, si el
buscador mas famoso del mundo asocia las expresiones sobre la que se estructura
el dominio en disputa a servicios ofrecidos por CALVIN KLEIN TRADEMARK
TRUST, los usuarios de Internet debieran hacer lo mismo. Ademas, el Segundo
Solicitante real y efectivamente ofrece, promociona y publicita sus reconocidos
productos en la linea de ropa, perfumeria y accesorios a través del sitio Web
ck.com, y otros similares, donde se puede apreciar un uso efectivo y recurrente de
la expresion “CK” para distinguirse en el mercado internacional.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, la titularidad de una familia de
registros marcarios vigentes en Chile y en el extranjero, la fama y notoriedad de
éstos, la vinculacion de esas marcas con CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST vy los
productos que ofrece en el mercado internacional, asi como la titularidad de un nombre
de dominio idéntico en extension “.com”, considera que es CALVIN KLEIN
TRADEMARK TRUST el titular del mejor derecho para la obtencién del nombre de
dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios
antes citados, acreditan que ha sido esta empresa quien ha conferido fama,
notoriedad y distintividad al signo “CK” en el mercado internacional.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos
solicitudes validamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en
el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalizacion y a los plazos de
interposicién de las mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de
solucion de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los que concluyen
necesariamente en el mejor derecho de CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST
sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres
de dominio son la herramienta que permitird continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de dicha red, la asignacién del dominio ck.cl al Primer Solicitante, constituiria una
causal de error y confusién en el publico usuario y consumidor. Agrega que dicho



efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios
propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentaciéon de NIC Chile, y los Tratados
Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal
ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio
electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignacién del dominio de autos
sea fundamental para los intereses de CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST;

Que con fecha 27 de enero de 2012, se provee el escrito presentado por dofia
MARIA LUISA VALDES STEEVES, en representacion del Segundo Solicitante
CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, y se da traslado, notificandose a las partes
por correo electrénico;

Que con fecha 1 de marzo de 2012, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
gue es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicaciéon de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, tunicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion;

Que el Segundo Solicitante acompand documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que CALVIN KLEIN TRADEMARK
TRUST posee legitimos derechos sobre la marca “CK”, la cual se encuentra
registrada, entre otras, bajo el N? 733.229 para distinguir productos de la clase 20;
Ne 733.230 para distinguir productos de la clase 21; N° 733.231 para distinguir
productos de la clase 25; N? 733.232 para distinguir servicios de clase 42; N°
789.563 para distinguir productos de clase 14; N° 789.564 para distinguir productos
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10.

11.

12.

13.

de clase 18; N® 789.565 para distinguir productos de clase 16; N° 793.920 para
distinguir productos de clase 4; N° 793.921 para distinguir de clase 3; N® 883.812
para distinguir productos de las clases 24 y 25; N° 786.564 para distinguir productos
de las clases 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21 y 24 a 27; N? 737.932 para distinguir
productos de la clase 24; N° 837.268 para distinguir productos de la clase 26; N°
843.222 para distinguir productos de la clase 9; N° 733.432 para distinguir servicios
de la clase 35 y N° 733.433 para distinguir productos de la clase 27. Asimismo, el
Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de la marca “CK” en Estados Unidos,
Canada y la Unién Europea;

Que, ademas, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario del nombre de
dominio ck.com;

Que a través de la restante documentacién acompafnada por el Segundo Solicitante,
éste ha acreditado fehacientemente que la marca “CK” de su propiedad es real y
efectivamente usada en el mercado chileno e internacional en relacion a productos y
servicios de diversas clases;

Que, ademas, mediante la documentacién acompafada, se ha acreditado la fama y
notoriedad de la marca “CK” del Segundo Solicitante y, no obstante que la fama
alegada ha sido debidamente acreditada en estos autos por CALVIN KLEIN
TRADEMARK TRUST, este sentenciador estima que la calidad de famosa de la
marca “CK”, tanto en el mercado chileno como en el extranjero, es un hecho
notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la definicion de Piero Calamandrei,
como “aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura
normal propia de un determinado circulo social en el tiempo en que se produce la
decision”, por lo que incluso podria haberse prescindido de las pruebas que
establecieron la fama y notoriedad de la marca mencionada;

Que el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca comercial “CK” de
propiedad de CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST y de su nombre de dominio
ck.cl, por lo que a juicio de este sentenciador, es indudable que el nombre de
dominio en conflicto produciria errores y confusiones entre los usuarios de Internet y
los consumidores en general;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que por el mero hecho de que FLEX MEDIA INC haya solicitado primero el nombre
de dominio ck.cl no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debid haber hecho valer
ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentacion alguna, no puede
presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legitimo interés alguno sobre
el nombre de dominio en conflicto;

Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CALVIN KLEIN
TRADEMARK TRUST, asi como la falta de ellos por parte de FLEX MEDIA INC, es
que este arbitro ha llegado a la conclusién de que al Segundo Solicitante le asiste
un mejor derecho al dominio solicitado.
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SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio ck.cl al Segundo Solicitante, CALVIN KLEIN
TRADEMARK TRUST, RUT N¢® 79.713.300-0.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofa Alicia Medel Acufa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 30 de marzo de 2012.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acufa
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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