Ref. Conflicto daily.cl, sentencia

Partes: JUAN IGNACIO KARMY SARA
ALIMENTOS CORDILLERA S.A.

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil once,
Vistos:

1.- Oficio OF. 14409 de fojas 67, de 25 de mayo de 2011, de fojas 1, de Nic Chile, relativos al conflicto por revocacién del
nombre de dominio daily.cl, suscitado entre don JUAN IGNACIO KARMY SARA, RUT: 06.982.944-9, domiciliado en Limache
3507, Vifa del Mar, Vina del Mar y ALIMENTOS CORDILLERA S.A., RUT: 77.278.060-5, representada por dofia Catalina
Baranger Rosas, domiciliada en Huérfanos 835, piso 10, Santiago, se lleva a efecto la audiencia decretada en autos, con la
comparecencia de la representante del revocado, dofia Carolina Mora.

2.- Demanda de revocacion de fojas 2 y 93, en que la revocante pide que de conformidad con lo dispuesto en los articulos
20 y siguientes de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl. Sostiene que su
mandante “Alimento Cordillera Limitada”, es una prestigiosa empresa de origen chileno, con una vasta y prolongada
presencia en el mercado, y con sus marcas ha distinguido productos de variadas clases, posee una familia de marcas y es
reconocida por los consumidores por la expresidon DAILY y su variedad de productos sin azucar, desde 1999. En relacién al
ambito marcario, sostiene que sin duda que la apreciacidén de los antecedentes marcarios que el caso pueda comprender
constituye un elemento fundamental. Agrega que es importante destacar que 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 Coca Cola o
Nike efectivamente corresponda a dicha empresa. De lo contrario, el concepto de la red Mundial Internet careceria de
sentido y se transformaria en una red confusa y cadtica. En este sentido, cabe sefialar que en el derecho comparado, y en
los ultimos aflos también en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y ldgica relacion entre los nombres de dominio y
marcas comerciales es estrecha, y por ende la resolucion de los conflictos de nombre de dominio debe ser resuelta, entre
otros, en atencidn a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio. En tal sentido, llamo la
atencién respecto de la politica de proteccién marcaria observada por su mandante que es titular de diversos registros en
Chile que contienen la particular DAILY, por lo que resulta evidente que el dominio en disputa daily.cl colisiona con la
existencia de estos registros.

Agrega que los registros marcarios de Alimentos Cordillera Limitada son los siguientes: DAILY, registro 909.269 que
distingue productos de la clase 5; b) Marca DAILY, registro 909.029 que distingue productos de la clase 5; Marca DAILY, N°
914.056 que distingue productos de la clase 27; Marca Daily, registro N° 912.406, distingue productos, clase 34; e) Marca
Daily Swwet, Registro N° 886.559, distingue productos clase 5; Marca Daily Ymint Strong, Registro N° 712.513, distingue
productos clase 30; g) Dailymentas, Registro N° 793.519, Distingue productos clase 30; Daily Kids, Registro N° 914.057,
distingue productos clase 5; Daily Energy, Registro N° 912.497, distingue productos clase 5; Daily Tabletas, Registro N°
912.499, distingue productos clase 5; Daily tabletas, solicitud de registro N°® 922.945, aceptada a registro con fecha 25 de
marzo de 2011, distingue productos clase 1; Daily, solicitud de registro N° 922.944 aceptada a registro con fecha 25 de
marzo de 2011 que distingue productos clase 1; Dailymermelada, solicitud de registro N° 905.827, de fecha 18 de mayo
de 2010 que distingue productos de la clase 29.

Sefiala que lo anterior demuestra una sélida politica de proteccién desarrollada oportunamente por alimentos Cordillera
Limitada a fin de proteger los signos que la identifican. En consecuencia concluye que Alimentos Cordillera Limitada ha
desplegado una responsable y consistente politica de proteccién de sus marcas, lo que se ha traducido en el
reconocimiento de la titularidad de las mismas. En definitiva, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha reconocida
en forma concreta que el signo Daily (término integrante del dominio en cuestién pertenece a su representada, la que lo
ha convertido en una marca reconocida a nivel nacional, en el ambito alimenticio. Al respecto, destaca que con fecha 29
de septiembre de 2010 el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial ha hecho un reconocimiento expreso, sobre la
distintividad de la expresiéon Daily como marca comercial, para distinguir productos de la clase 5 (intimamente
relacionada con el dominio en cuestidn) a propésito de la concesion de al menos 6 registros de marcas comerciales bajo la
expresion Daily. Sostiene que esa parte es la legitima creadora de la expresidn Daily para identificar productos propios del
giro de su negocio. Es una expresion ampliamente conocida por los consumidores como de propiedad de Alimentos
Cordillera Limitada. Lo anterior revelaria, segln esta parte, que los productos comercializados por su mandante son y han
sido siempre conocidos en el mercado bajo la denominacién Alimentos Cordillera Limitada y que ha protegido
adecuadamente la marca Daily de su propiedad, desplegando una politica nacional de proteccion de u marca con el
objeto de velar por sus legitimos derechos sobre ella. De esta manera ha pretendido mantener una adecuada
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transparencia y sana competitividad en el mercado, ajustandose para ello a los principios y normas reglamentarias que
regulan los nombres de dominio. Al efecto, la asignacién de los nombres de dominio. Al efecto, la asignacion de los
nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observacion de los principios de la competencia leal y ética
mercantil, segin lo recogen los articulos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio .cl referentes a la responsabilidad de solicitante respecto de su inscripcidn y a las causales de revocacidn.

En cuanto a la funcidon de los nombres de dominio sostiene que efectivamente y tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia nacional en una serie de fallos relativos a conflictos sobre nombres de dominio, ademas de la funcion
técnica que cumplen los nombres de dominio, cumplen un rol fundamental como identificadores del origen de los
diversos bienes y/o servicios que se ofrecen via Internet, funcién en la cual cobra importancia la implantacion real y
efectiva que ciertas denominaciones o nombres puedan desde ya tener en el publico consumidor. Sefala que en el caso
de autos no hay duda que cualquier consumidor medio de nuestro pais relacionara de manera inmediata y casi
automatica a Daily como una expresidon asociada con su mandante, atendida la gran publicidad que ésta ha desplegado a
través de los afos, quien actualmente es ampliamente conocida por su larga trayectoria en el ambito de diversos
productos sin azucar en Chile, los cuales han sido promocionados en diversos medios de prensa a lo largo de los afios, lo
que resulta facilmente comprobable, de modo que estima que no hay duda que al hablar de Daily la idea que se evoca en
los consumidores dice relacidon con las marcas y productos de su mandante, por su larga trayectoria y prestigio en el
mercado de los productos sin azucar en Chile.

Agrega a lo anterior que esa partes es titular de los nombres de dominio “productosdaily.cl y “clubdaily.cl” y que ha
invertido importantes recursos en la creacion y mantenimiento de las paginas de Internet de cada uno de estos dominios,
las cuales son visitadas por los numerosos consumidores de su mandante y cuyos contenidos igualmente incluyen la
expresion Daily como elemento principal y destacado.

En este sentido, su mandante ha pretendido mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado,
ajustandose para ello a los principios y normas legales aplicables a los mas diversos dmbitos, dentro de las cuales se
encuentran precisamente aquellas que regulan la asignacion de los nombres de dominio y que tienen sus bases
fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, segun lo recogen los articulos
14, 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl, referentes a la
responsabilidad del solicitante respecto de su inscripcidn y causales de revocacion.

Considera que estas normas y principios no han sido observados adecuadamente por la titular del nombre de dominio
Daily.cl, quien desde su fecha de inscripcién el 04 de agosto de 2004 creo un dominio para identificar un sitio en la red, en
base a una expresién que sélo su mandante ha posicionado en el mercado, quien detenta una familia de registros
marcarios, obstaculizando asi el uso legitimo de su mandante respecto del mismo para identificar su actividad y productos
sin azucar en Internet, quedando imposibilitada de aprovechar de manera transparente la ventaja que significa poder
usar en el mundo virtual la expresion por la cual es ampliamente reconocida en el entorno real. Destaca ademas, que en
virtud del alto grado de reconocimiento que posee la expresidn DAILY asociada a su mandante en el ambito de productos
sin azUcar en nuestro pais desde hace afios, resulta indudable que el Sr. Karmy Sara conocia igual que cualquier
consumidor medio, el hecho de que su mandante es reconocida y se relaciona directamente con tal expresién y en
consecuencia, al crear y registrar un dominio bajo el nombre Daily, de manera reprochable y contraria a las reglas de la
ética mercantil, se apropid de tal expresién lo cual también conlleva el aprovechamiento injusto del prestigio obtenido
por Alimentos Cordillera Limitada, a través de su marca Daily, gracias al esfuerzo empresarial, moral, econémico y de
difusion de tal expresion.

Agrega luego que en la especie se configura una infraccion al articulo 22 de la Reglamentacién para el funcionamiento del
registro de Nombres de Dominio .cl, toda vez que el nombre de dominio daily.cl representa el nombre o denominacién
por medio de la cual en la practica son conocidos los productos de su mandante, quien tiene un legitimo derecho
preferente.

Sostiene luego que sin duda alguna, la intencién del creador y titular de la mencionada pagina de Internet no es otra que
crear la errénea idea de que su pagina de Internet es un espacio que ofrece los productos de su mandante, lo cual no se
condice en la practica con la realidad de los hechos, constituyendo por el contrario un uso de mala fe, que no permite que
su mandante promocione por Internet sus productos Daily, los cuales gozan de fama y notoriedad a lo largo de todo Chile.
Agrega que asimismo el titular del dominio, Sr. Juan Ignacio Karmy Sara carece de derechos e intereses legitimos sobre el
dominio, sino que como todo consumidor chileno, conoce con exactitud el origen y naturaleza de los productos Daily que
provienen de su mandante. Aclara en este punto que el titular del dominio en conflicto carece de toda relacién
contractual con su mandante que lo habilite para utilizar la denominacién de su creador Daily.cl, ni en el ambito del
comercio ordinario ni en el ambito virtual. Sefiala que el que el actual titular promocione sus productos a través del
nombre de dominio daily.cl demostraria el animo de esa parte de atraer consumidores a esa pagina de Internet a través
de una expresion que pertenece a esa parte, puesto que se trata de un nombre que goza de envergadura comercial y que
por ende induce a los consumidores a pensar que se trata de un sitio exclusivo y vinculado a los productos sin aztcar que
gozan del auspicio y respaldo de su mandante Alimentos Cordillera Limitada. Ello conlleva a que en la practica se genere
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injusto por parte del Sr. Karmy Sara del reconocimiento y vinculacién que tiene tal expresion con las actividades de su
mandante.

Considera que en consecuencia el registro del nombre de dominio daily.cl se realizé de mala fe de parte del demandado,
quien inscribié el dominio para beneficiarse de la vinculacidn de la que goza la expresidn Daily con los productos de su
mandante. Conociendo la fama de que goza Alimentos Cordillera Limitada y el hecho de que esta empresa representa a
un mercado importante de productos en nuestro mercado nacional, como es Daily, ha inscrito sin embargo un nombre de
dominio que naturalmente se asocia a su mandante y respecto del cual es absolutamente posible presumir que lo ha
hecho con el interés de obtener un beneficio econédmico. Al respecto hace presente que su representado realiza
actividades relacionadas con productos que ayudan a que las personas tengan una alimentacién sana y de esta manera
tengan una buena calidad de vida, en cambio el Sr. Karmy Sara intenta obtener un injusto provecho econémico, mediante
el uso de un nombre de dominio que identifica productos que no guardan relacion con aquellos que ofrece su mandante,
vulnerando los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, infringiendo en consecuencia lo dispuesto en el
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile. Llama en consecuencia a tener presente el espiritu con que Jon Postel concibid el
sistema de nombres de dominio, enmarcado en el principio de buena fe o lo que denomind en Inglés “fair use”, que
entiende no fue respetado pro la contraria al registrar el dominio.

Considera que la vinculacion de la expresion Daily y Alimentos Cordillera Limitada es reconocida por el publico
consumidor quien la reconoce para los productos alimenticios “sin azlcar” que produce, siendo esa parte la primera en
explotar, utilizar, prestigiar y explotar la expresion Daily. Reitera luego que dada la fama y notoriedad de que goza la
expresion Daily y el dmbito comercial del demandado, estima que no es verosimil pensar que el titular del dominio
desconociera la existencia de la titularidad de su mandante respecto a la creacidn de la expresidon Daily al decidir solicitar
el dominio en disputa cuando este es reconocido por el publico chileno como de propiedad y creacién de Alimentos
Cordillera Limitada.

En cuanto a la implantacion comercial del signo sostiene que constituye un hecho publico que la expresion Daily es
conocida e identificada por el publico consumidor con su mandante en tanto que le identifica y respecto de ella no cabe
duda alguna de su utilizacidn por terceros en el mundo real o telematico induciria a un error o confusién generalizada y
constituye un injusto aprovechamiento de tal reconocimiento por la confusién en que incurrird el publico consumidor de
los productos que comercializa su mandante, ya que al ingresar al sitio de Internet no encontrard necesariamente
informacién autorizada relativa a los productos que ofrece su mandante, lo que le causara grave perjuicio a esa parte y
acarreara una aprovechamiento ilegitimo de la marca por parte del actual titular del dominio.

Hace presente al respecto que en el caso de autos se trata de un demandante que goza de implantacion real y efectiva en
el mercado bajo la expresion en disputa lo que le habilita para pretender identificarse a través de ella en el mundo virtual.
En segundo lugar, sefiala que esa misma parte es la que le ha conferido fama y notoriedad a dicha expresion,
identificAndose efectivamente a través de dicha expresion en el mercado hace ya afios.

3.- Que esta parte rindié prueba documental consistente en: a) Copia simple de publicacién en revista caras de 03 de
septiembre de 2004 de fojas 13; b) Copia simple de publicacion en Revista Vanidades de 23 de septiembre de 2005, de
fojas 14; c) Copia simple de publicacion en revista Vanidades de 20 de diciembre de 2005 de fojas 16 y 17; d) Copia simple
de publicacidn en revista Vanidades de 31 de marzo de 2006 de fojas 18; e) Copia simple de publicacién en la Revista TV y
Novelas de 18 de abril de 2006 de fojas 19; f) Copia simple de publicacion en Diario La tercera, edicidn especial de 07 de
junio de 2006 de fojas 20; g) Copia simple de publicacion en revista Matronas afio 2010 de fojas 21; h) Impresos
obtenidos de la pagina de Nic Chile donde consta la titularidad de los registros de nombres de dominio productosdaily.cl
de fojas 22; clubdaily.cl de fojas 23 y dailygotas.cl de fojas 24; i) Impresos obtenidos desde la pagina web de INAPI donde
consta la titularidad de los siguientes registros marcarios: DAILY, registro 909.269 que distingue productos de la clase 5 de
fojas 25; Marca DAILY, registro 909.029 que distingue productos de la clase 5 de fojas 26; Marca DAILY, N° 914.056 que
distingue productos de la clase 27 de fojas 27; Marca DAILY, registro N° 912.406, distingue productos, clase 34 de fojas
28; e) Marca DAILY SWET, Registro N° 886.559, distingue productos clase 5 de fojas 29; Marca DAILYMINT STRONG,
Registro N° 712.513, distingue productos clase 30 de fojas 30; g) DAILYMENTAS, Registro N° 793.519, Distingue productos
clase 30 de fojas 31; Daily Kids, Registro N° 914.057, distingue productos clase 5 de fojas 36; DAILY ENERGY, Registro N°
912.497, distingue productos clase 5 de fojas 37; DAILY TABLETAS, Registro N° 912.499, distingue productos clase 5 de
fojas 38; DAILY TABLETAS, solicitud de registro N° 922.945, aceptada a registro con fecha 25 de marzo de 2011, distingue
productos clase 1 de fojas 39; Daily, solicitud de registro N° 922.944 aceptada a registro con fecha 25 de marzo de 2011
gue distingue productos clase 1 de fojas 40; DAILYMERMELADA, solicitud de registro N° 905.827, de fecha 18 de mayo de
2010 para distinguir productos de la clase 29 de fojas 44; j) CD donde aparecen las empresas que colaboran en la Teletén
2010, en donde aparece Alimentos Cordillera Limitada aportando dinero gracias a su marca DAILY; k) Impresos obtenidos
desde la pagina web de su mandante www.productosdaily.cl y clubdaily.cl, en donde aparecen distintos aspectos de esta
empresa de fojas 45 a 63; k) Certificado de Registro Internacional en Pert de Marca Dailysweet, Registro N° 112247 de 13
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de febrero de 2006 de fojas 151; 1) Constitucidn de Sociedad Alimentos Cordillera Limitada de fecha 25 de febrero de
1999, para dar cuenta de la antigliedad de dicha empresa de fojas 152 a 158 y publicacién de su extracto de fojas 160y
registro de comercio de foja 161; m) Copia de sentencia emitida por el Tribunal de Propiedad Industrial Rol 933-2010
donde revoco el fallo de primera instancia que aceptd a registro la marca Daily, solicitud N° 877.410 que distingue
productos clase 5 de fojas 305; n) Copia simple de publicacién en revista Caras de fecha 03 de septiembre de 2004, de
fojas 106; 0) 139 facturas que dan cuenta de productos Daily, de fojas 165 a 304

4.- Aceptacién del cargo, juramento de rigor y citacién a las partes a audiencia de estilo de fojas 70 y su notificacidon de
fojas 70 vta. y 71.

5.- Acta de audiencia de fojas 77 realizada con la comparecencia de los representantes de ambas partes.

6.- Contestacion a la demanda del primer solicitante, de fojas 309 en que solicita que se asigne el dominio a esa parte en
base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Sostiene que la marca y productos Daily que pertenece a la
empresa Lifelon S.A., f{abrica textil ubicada en Vifia del Mar, regién de Valparaiso. La concesién de dicha marca se
encuentra en a solicitud N°695.729 de fecha 15 de julio de 2005, conforme al certificado N°37.913, de fecha 24 de junio
de 2011, otorgado por la Sra Conservador de marcas Comerciales del Instituto nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
dependiente del Ministerio de economia, fomento y turismo. Agrega que Industrial Lifelon S.A. nacié alrededor del afio
1936. En esa fecha don Selim karmy Michel y sus hermanos Ltda., la cual posteriormente se transforma en karmy y Cia.
S.A.C.; que en el afio 1957 don Selim Karmy se independiza, y posteriormente en el afio 1969, la empresa cambia su razén
social, llamandose industria de tejidos Lifelon S.A.l. y se incorpora a su hijo mayor Selim Eduardo karmy Sara.

Sefiala que luego que a inicios de la década de los ochenta ingresan a la firma su hijo menor juan Ignacio karmy Sara en la
parte productiva y sus hijas Paulina, Sara e Isabel Karmy Sara apoyando la parte operativa. Todos ellos, son hoy en dia,
pilares y ejes fundamentales de la empresa, logrando asi mantener fuertemente su espiritu familiar que siempre la ha
caracterizado.

A comienzos de 1991 se cambia la razén social de la empresa Lifelén S.A., luego de la muerte de su fundador, la familia
karmy Sara, a través de sus hijos son los Unicos y exclusivos duefios de dicha empresa, siendo el sefior juan Ignacio karmy
Sara el principal accionista de la empresa. Sostiene luego que desde sus inicios y hasta hoy en dia, en forma
ininterrumpida Lifelén S.A. se dedica al giro de la produccién y venta de medias, pantys, mini medias y camisetas
innovando constantemente en cuanto a su uso, disefio y materias primas. Con ello genera productos cada vez mas
versatiles, competitivos, modernos y creativos, inspirados en la moda europea, construidos con materiales importados
desde estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, entre otros paises. Esto conjuntamente con la traida de maquinaria de
ultima tecnologia desde Italia, le ha dado a sus productos un sello de exclusividad y una calidad superior respecto de
productos similares que existen en el mercado nacional.

Dentro de sus marcas asociadas a las empresas lifelén S.A., se encuentran las marcas Daily, Laura, Karam, Pupe,
constituyendo una empresa lider en el rubro de la confeccién textil femenina, siendo una de las pocas empresas
nacionales que produce sus propios productos, lo que constituye una garantia de calidad de productos respecto de las
imporaciones traidas principalmente desde hacia o Peru. Agrega al respecto que dentro de la Industria nacional Textil
Lifelon S.A. y especialmente su marca Daily es ampliamente conocida y reconocida no sélo por los consumidores y
clientes mayoristas, sino también por sus competidores. De hecho, mantiene locales propios en las principales ciudades
del pais. Ademas, sus productos Daily se encuentran distribuidos desde Arica a Punta Arenas a través de una extensa red
de distribuidores y clientes a nivel nacional e internacional.

Agrega que todos estos antecedentes pueden apreciarse al ingresar al sito web de la empresa www.daily.cl
especialmente en lo que dice relacion a la historia de la empresa que se arrastran desde hace mds de 70 afios en Chile,
por lo que con mediana diligencia el actor podria haberse percatado que la posicidén y notoriedad en el mercado de esa
empresa se inicia varios afios antes que la propia constitucién de esa empresa, o cual estima que demuestra o temeraria
de la demanda interpuesta, sin que exista motivo plausible para litigar. Agrega al respecto que en la audiencia de
conciliacién en Nic Chile se expresd estas circunstancias y los documentos en que se fundan a lo cual la contraria sélo
manifestd la intencion de comprar el nombre de dominio de su representado.

Respecto de la marca Daily, sefiala que si bien sélo fue registrada para esa empresa en julio de 2005, fue creada en 1995
con los primeros productos de dicha linea. Agrega que lamentablemente por las inundaciones sufridas por Vifia del Mar,
la documentacion mas antigua que lograron recuperar es de 1998, consistente en facturas de exportacién de la empresa,
Nos. 64 y 65 de fecha 24 de septiembre de ese afio, donde se aprecian exportaciones a Nicaragua y Uruguay, donde
dentro del detalle se destaca la venta de productos con la marca Daily, lo que estima es una prueba esencial de su
legitimo derecho a usar la expresidn Daily en la configuracién de un nombre de dominio, y asimismo acreditan el uso
anterior de dicha expresidon porque para poder exportar ese afio era necesario producirlas y comercializarlas al menos
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con 2 afios de anterioridad. Hace hincapié en que todas estas facturas son anteriores a las que ha presentado la contraria
en su demanda.

Sefiala luego que niega total y completamente todos y cada uno de los hechos sefalados por a contraria en su escrito de
demanda, los cuales tiene la carga de probar, pero que ademas es necesario hacer presente algunas consideraciones que
estima pertinentes, la primera de las cuales dice relacidon con que antes de la iniciacidn del presente conflicto, esa parte
no tenia conocimientos de la existencia de una empresa denominada Alimentos Cordillera y menos aun que dicha
empresa sea reconocida por la expresion inglesa Daily. Por ello niega los dichos de esa empresa en cuanto seria una
empresa prestigiosa, que su experiencia en el mercado sea vasta y prolongada o que sea conocida por los usuarios y
consumidores por esa denominacion.

Estima que es falso que la red Internet carezca de sentido si los nombres de dominio no fueran correlato de las marcas
comerciales, pues ambas instituciones son independientes y la afirmacion de la contraria llevaria al absurdo de hacer
innecesario a Nic Chile y su sistema de solucidn de controversias, pues bastaria acreditar la titularidad marcaria. Estima
pro tanto que los conflictos de derecho informatico y en especial el que dice relaciéon con los nombres de dominio no sélo
no pueden, sino no deben ser resueltos en base a este argumento.

Sostiene luego que no considera que la contraria haya acreditado la sélida politica de proteccidon marcaria que invoca
porgque no bastan para acreditarla los dichos de esa parte, sumado a que la expresion Daily fue supuestamente solicitada
como marca recién el 24 de junio de 2010 y concedida el 02 de febrero de 2011, 5 afios después de que la empresa del
demandado la inscribid. A ello suma que mientras la contraria registré dicha marca para la clase 25, esa parte la registro
en la clase 5. Asimismo, respecto de la sentencia de tribunal de propiedad industrial que la contraria invoca, sefiala que
ademds de desconocerla por no constarle su existencia y contenido, no dice relacién con el objeto del presente conflicto.
Agrega que es falso que la contraria sea la legitima creadora de la expresion Daily, primero porque es una expresion
genérica de origen inglés del cual la contraria no se puede apropiar y en segundo lugar porque dicha expresidn se utiliza
por esa parte desde mucho antes incluso de la existencia de la empresa demandante.

Agrega que tampoco le consta que la contraria sea ampliamente conocida en el mercado por la expresion Daily, pues si
bien reconoce que existen endulzantes que usan esa denominacidn, ninguno de los consumidores es capaz de relacionar
esa marca con la empresa Alimentos Cordillera S.A.; incluso duda que dentro del mercado de los endulzantes la marca
Daily goce de la notoriedad que esa parte invoca, cuestidn que estima también debiera ser acreditada por la parte que la
invoca. Duda asimismo respecto de la afirmacion de la contraria en orden a que habria invertido ingentes sumas de
dinero para publicitar la marca Daily y en el evento que fuera afirmativo considera que no es argumento suficiente como
para revocar un nombre de dominio que le pertenece legitimamente a esa parte pues se encuentra amparado por un
derecho de igual naturaleza del que invoca la contraria, el que data de una fecha anterior.

Sefiala luego que no es efectivo que esa parte atente contra la competencia leal y/o la ética mercantil pues esa parte no
entiende como empresas que participan de mercados tan diferentes podrian competir y tampoco podrian haber
infracciones a la ética mercantil, siendo esta en consecuencia una demanda infundada.

Agrega que es falso y absurdo lo planteado pro la contraria en cuanto sostiene que el demandado inscribié el nombre de
dominio para aprovecharse de la expresién Daily, supuestamente creada por la contraria porque esa parte la utilizaba
mucho antes que esa empresa existiera. Asimismo, sefiala que es falso que el demandado haya inscrito el dominio Daily
obstaculizando la identificacidén de los productos endulzantes que produce esa parte porque la contraria no utiliza dicha
expresion sino unida a otras como “gotas” y “swett” mientras que esa parte tiene el dominio desde 2004, mientras que
todos los dominios de la contraria datan recién de 2009.

En cuanto al derecho, sefiala que en el caso de autos no se configura ninguna de las causales contempladas en el numeral
22 del reglamento de Nic Chile sino que la contraria confunde aquellas dos que invoca, esto es que el dominio haya sido
registrado de manera abusiva o que el dominio se haya usado de mala fe, circunstancias que no habria acreditado en
autos haciendo presente que dado la trayectoria de su empresa mas bien aparece que la demandante fue la que se
aprovecho del prestigio de la marca Daily de su mandante, dentro de mercado femenino a la hora de denominar sus
productos endulzantes. Los signos de las partes participan en mercados objetivos diferentes, las marcas no son idénticas
ni engafosamente similares y esa parte tienen derechos e intereses legitimos para utilizarla y su registro y uso se ha
realizado de buena fe.

Concluye que considerando que la revocacion de un nombre de dominio tiene caracter excepcional y por ende su
aplicacién debe ser hecha de forma restrictiva y sélo cuando exista conviccidn respecto del mal uso o la mala fe. Que en el
caso de autos la expresion Daily es un término genérico de la lengua inglesa utilizado por diferentes sujetos en las mas
diversas actividades, tales como diarios, sandwich, ropa, etc., y que evoca un uso diario o habitual. Asimismo, la
demandante utiliza una expresiéon compuesta, que sélo en parte emplea la palabra Daily, como dailygotas y daily sweet.
De acuerdo a la imagen de ambas marcas son disimeles, en tanto que la de la actora no guarda relacidn con la de mi
mandante, atendido que las actividades comerciales a que se dedican son absolutamente diferentes, una alimenticia y la
otra de vestuario femenino.



Agra que lo anterior se ve reafirmado con la sola visita las respectivas paginas web, donde se aprecia que los giros son
absolutamente diferentes, por lo que conforme al principio de especialidad marcaria no se advierte infraccién de
derechos al revocante. Estima ademds que la expresion Daily resulta mas adecuada a “uso diario” de ropa interior
femenina.

7.- Que esta parte rindiéd prueba documental consistente en: a) Certificado N°37.913 de fecha 24 de junio de 2011,
otorgado por la sefiora Conservadora de Marcas Comerciales (s), del instituto Nacional de Propiedad Industrial
Dependiente del Ministerio de economia Fomento y turismo de fojas 323 y 324 que da cuenta de registro N°695729,
respecto de la marca Daily; b) Copias simples de facturas de exportacion de la empresa de su mandante N° 64 y 65 de
1998 de fojas 325 y 326; c) Copia simple de factura N°28720 de 25 de septiembre de 1998 a un cliente de Rancagua en
cuyo detalle se aprecian 24 unidades de pantys maternales marca Daily de fojas 327; d) Copias simples de las facturas N°
28945; 29785, 29818, 29826 y 29856, todas de 1998, de fojas 328 a; e) Copias simples de facturas de exportacion de la
empresa de su mandante N° 126, con toda la documentacién de exportacion de Espafia de fojas 339 a 344 y 30 a 352; f)
Correo electronico remitido por un cliente canadiense a Lifelén por la compra de productos Daily, de fecha 26 de febrero
de 2005 de fojas 347 a 350; g) Copia Simple de factura de N° 6676, 7266, 7888, 9243, 9712, 10168, 10647, 11636, 12116,
12466, 13076, 13287, 13680, 14403, 15.498, 16618, 16847, 17529 de fojas 364 a 382; h) Siete impresiones fotograficas de
la tienda Daily de las principales ciudades del pais de fojas 383 a 390; i) impresion de la pagina web www.daily.cl de fojas
391 a 394; j) Impresién de blog Daily de fojas 395 a 397; i) Set de impresidn Daily en las redes sociales Facebook, flirckr,
twitter y youtube de fojas 398 a 402; j) Impresion de las sentencias definitivas recaidas en los conflictos por revocacion de
nombres de dominio renos.cl, bahiaclub.cl y misakisushi.cl de fojas 403 a 433.

8.- Que a fojas 436 la representante del segundo solicitante solicita que se tenga presente que esa parte ha acreditado en
forma suficiente tener mejor derecho que el demandado de autos, atendido que los registros marcarios que invoca son
previos a la solicitud de registro del dominio daily.cl. Agrega que la contraria sélo acreditd un registro marcario de fecha
06 de septiembre de 2006, posterior a las marcas de esa parte. Agrega que de la documental acompafiada por esa parte
se desprende que la politica internacional de proteccién de la marca Daily ha sido reconocida por el Honorable Tribunal
de Propiedad Industrial.

En cuanto a la fama y notoriedad de su mandante sostiene que es efectivo que su representada goza de fama vy
notoriedad nacional e internacional y es conocida por la generalidad de los consumidores, y el que la razén social de su
representado no sea conocido por su razon social no afecta a la notoriedad de su marca. Agrega que esa parte, con el
tiempo se ha ido ampliando y registrando una serie de marcas en diversas clases todas las cuales tienen como comun
denominacion el cuso de la palabra Daily, lo que es de publico conocimiento en los mercados.

En cuanto a la relacion entre marcas comerciales y nombres de dominio sostiene que no es efectivo que sea falso que la
red Internet careceria de sentido si los nombres de dominio no fueran el correlato de las marcas comerciales como sefiala
el primer solicitante, quien aduce como fundamento de su légica que existen dos organismos distintos en nuestro pais
para el registro de marcas (INAPI) y de nombres de dominio (Nic Chile). Estima que esta afirmacion demuestra un
desconocimiento de esa parte de los institutos juridicos comprometidos, la propiedad industrial —con sus caracteristicas
propias de territorialidad, constitucidn via registro , entre otras y los nombres de dominio, cuyo objeto es identificar a las
empresas y servicios en Internet, se encuentran relacionados. Si bien por su propia naturaleza no puede estar sujetos a la
misma regulacidn en cuanto a su registro /inscripcién, claramente lo estan por su finalidad de identificador de productos
y servicios en el mercado (ya sea el respectivo pais o Internet), de manera de evitar confusion en el publico consumidor. A
tal nivel llega su relacién que precisamente el reglamento de Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile se basa en la
relacion marca-nombre de dominio, entre otras, para revocar las segundas. Al respecto, sostiene que habida
consideracidn que los nombres de dominio no estan sujetos a clasificacién internacional, éstos rompen con el principio de
especialidad de las marcas, debiendo ser asignados a quien acredite un mejor derecho en cuanto a la distintividad del
nombre de dominio requerido, junto a la exigencia propia de mala fe del revocado. Estima que esto es lo que ha sucedido
con el signo Daily de su mandante, el cual ha sido reconocido como un signo que goza de fama y notoriedad nacional e
internacional, aun antes de la inscripcion del nombre de dominio www.daily.cl por la demandada, no sélo por el registro
de sus multiples marcas, sino porque asi ha sido reconocido por el publico consumidor de sus bienes.

Agrega luego que de la documentacién acompaiiada se desprenderia la mala fe y abuso de la contraria al registrar el
nombre de dominio daily.cl para productos de vestuario femenino, pues a través de ello se confundiria al publico
consumidor dolosamente, haciéndole pensar que ingresaba a una pagina de productos dietéticos, aprovechando la fama
y notoriedad de la marca de su representada, para vender productos y vestuario femenino.

Sostiene que estd equivocado el demandado al sefialar en la contestacion que los consumidores de los productos de
demandante y demandado son diversos, por ser los primeros endulzantes dietéticos y los segundos ropa de vestuario
femenino. Estima que estdn relacionados y apuntan al mismo mercado objetivo, toda vez que la ropa femenina ofrecida
por el demandado de estos autos trata de vestidos, ropa de mujer y otros, los cuales son publicitados por modelos
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femeninas estilizadas y delgadas; lo que se asocia directamente con los productos que vende su representada, cuyo
objeto es precisamente evitar que las personas en general y las mujeres en particular, suban de peso.

Agrega que es por esta relacién logica que existen los productos del demandado y el de su representada y
aprovechandose el primero de la fama y notoriedad de esa parte a nivel nacional e internacional, el demandado de autos,
actuando de mala fe ha procedido a solicitar la inscripcion del nombre de dominio www.daily.cl. Estima que la mala fe se
acredita porque esa parte no ha solicitado ningun registro en el extranjero, pese a la cantidad de productos que dice
exportar, ello porque a través de este dominio puede aprovecharse de la fama y notoriedad internacional de las marcas
de su mandante.

9.- Que a fojas 440 se cit6 a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los conflictos por revocacién de un nombre de dominio suponen que la parte que es titular del nombre de
dominio lo ha registrado el dominio de manera abusiva o que lo utilice de mala fe, para lo cual el Reglamento de Nic Chile
ha consignado algunas hipdtesis, que aunque son meramente ejemplares sirven para ilustrar las decisiones relativas a
este tipo de conflictos. Al respecto y en concreto, el revocante basa su pretension en un supuesto aprovechamiento del
titular del nombre de dominio, de la fama y notoriedad de las marcas de su mandante. Asimismo esgrime que el registro
del dominio de esa parte le impide identificarse en Internet a través de esa denominacidn, de la cual estima es el legitimo
titular. De su parte, el actual titular del dominio sostiene que no se ha acreditado suficientemente la fama y notoriedad
que se esgrime, ademas del registro marcario y uso anterior del signo por esa parte, ademas de que los productos de
ambas partes no participan del mismo segmento de mercado por lo que, por aplicacidon del principio de especialidad
marcaria, no se producen colisiones que ameriten la revocacidn solicitada.

SEGUNDO: Que ambas partes han acreditado la titularidad marcaria que invocan para la familia de marcas asociadas a la
expresion DAILY en las clases correspondientes a los productos que comercializan en el mercado. De su parte, el revocado
ha acreditado el uso de la expresion desde 1998, a través de los instrumentos mercantiles que dan cuenta de la
comercializacion de sus productos a través de dicha expresidn como denominacidn. Asimismo, se ha acreditado por esta
arbitro que esa parte intentd en ese momento el registro de la marca comercial correspondiente, que no se le concedio
bajo el fundamento del cardcter genérico de la expresidon. Siendo asi ambas partes tienen derechos de naturaleza
equivalente e intereses legitimos para el uso del nombre de dominio.

TERCERO: Que analizado el sitio web de la revocada se desprende que esa parte hace un uso de buena fe del nombre de
dominio, que se ajusta a las hipdtesis que consigna el Reglamento de Nic Chile, para la promocidn de los productos que
produce, comercializa y distribuye, sin que aparezca que con el uso afecte ilegitimamente los derechos de terceros.

CUARTO: Que en estas circunstancias, de los antecedentes que obran en autos aparece que en el caso de autos se ha
producido un conflicto fortuito (logical choice) entre partes de buena fe, que pueden aspirar legitimamente a un mismo
nombre de dominio pues atendidas las especificidades de los productos que comercializan no es plausible entender que
alguna de ellas pueda beneficiarse de la fama o prestigio que la otra pudiere alcanzar en el mercado. Adicionalmente,
habiéndose demostrado por el revocado su existencia y uso de la expresién desde 1998, no es factible considerar que
esta parte haya registrado el nombre de dominio con la intencion de afectar los derechos de terceros ni podria sostenerse
que haya obrado con alguna negligencia inexcusable.

QUINTO: Que siendo la revocacion una medida especialmente gravosa del reglamento de nombres de dominio, habra de
entenderse que su aplicacidn es restrictiva y reservada para situaciones en que se desprenda de manera pristina la mala
fe y/o abuso al que se refieren las causales del citado reglamento, situaciéon que no consta en autos apreciadas de
acuerdo a las reglas que rigen a los arbitros arbitradores.

SEXTO: Que en estas circunstancias no podra acogerse la demanda de revocacion, debiendo ordenarse la mantencién del
actual registro de nombre de dominio. En todo caso, habiendo motivo plausible para litigar habra de resolverse que cada
parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de Dominio .cl, se
RESUELVE:

Se rechaza la demanda de revocacion del nombre de dominio daily.cl. Manténgase el registro actualmente vigente a
nombre del revocado don JUAN IGNACIO KARMY SARA, ya individualizado en autos.
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Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile, en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecutese por Nic

Chile la presente resolucion.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso
Abarca
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