Foja 33.-
Santiago de Chile, a treinta de agosto del afio dos mil siete

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del Cadigo
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 litigio por
asignacion del nombre de dominio “detox-chile.cl”.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 16 de marzo de 2007, el Departamento de Ciencias de
la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), design6 al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la solicitud de asignacion del nombre
de dominio “detox-chile.cl”, surgido entre dofia Aida Ralph Ramirez, representante
de Importadora y Exportadora To Be Limitada, Rut 76.682.680-6, ambos
domiciliados en Avenida Orttizar N°587, departamento 24, Nufioa, Santiago y Reckitt
& Colman (Overseas) Ltd., representada en estos autos por Silva & Cia Patentes y
Marcas Limitada, quien comparecio representada por su Abogado don Rodrigo Leon
Urrutia, Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. todos domiciliados para estos efectos en
calle Hendaya N°60, Piso 4, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolucion de fecha 19 de marzo de 2007 el suscrito acept6 el cargo y juro
desempeniarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citdé a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun consta a fojas 2 y
3 de autos, él que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 23 de marzo de
2007, a las 13:00 horas, con la asistencia de dofia Aida Ralph Ramirez,
representante de Importadora y Exportadora To Be Limitada y de don Rodrigo Ledn
Urrutia, Abogado, en representacion de Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. y en la
que establecieron las bases del procedimiento arbitral, segun consta a fojas 10y 11
de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Importadora
y Exportadora To Be Limitada, primer solicitante y Reckitt & Colman (Overseas) Ltd.
segundo solicitante y demandante de asignacion del nombre de dominio “detox-
chile.cl”.

Tercero: Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la
pretension de Reckitt & Colman (Overseas) Ltd., demandante de asignacion del
nombre de dominio ya individualizado:

La parte demandante funda su demanda de asignacién del nombre de dominio



“detox-chile.cl” e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1.- Fundamentos de hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de
fojas 12, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la
pretension del primer solicitante ya individualizado:

A) Sefala que el primer solicitante solicito el registro de la expresion “detox-chile.cl”
como nombre de dominio de Internet y que dentro del plazo legal de acuerdo al
articulo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL, Reckitt & Colman (Overseas) Ltd., solicitd el mismo nombre de dominio
“detox-chile.cl” y que posteriormente, luego de no prosperar la mediacion
contemplada en los articulos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje, se procedio a la designacion del arbitro respectivo por NIC
CHILE.

B) Fundamentos de derecho:

1.- Criterios aplicables a la asignacién de nombres de dominio.

Sefiala que la red de Internet en su regulacion y evolucidon ha resultado incierta y
erratica, constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar
armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto
nuestra doctrina ha sefialado que la Internet es un fendbmeno econdmico, un
fendmeno psicoldgico pero que en definitiva “no es un fendmeno juridico”, queriendo
decir con esto, que la Internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los
principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana
mas, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar
econdémico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta
evolucion legal, uno de los principios fundamentales del derecho econémico tiene
que ver con el hecho de que Oa los actores comerciales les asiste el derecho a
“capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades
honestas, creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce
en una proteccion del bien comun. Esta disquisicion, que apela a los principios
basicos del derecho econdmico, resulta esencial para entender la pretension de mi
mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la
Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcion
y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar
econdémico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en
la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser
amparados.

Solicita que este caso sea evaluado mas alld de la tentacion de aplicar
simplistamente el principio “first come first served”, que en muchos casos involucra

una profunda injusticia, y da una mala sefal a los actores econdmicos. En efecto,



afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet en el
mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas alla
del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz
de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho”. Asi, esta
concepcion impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”,
ha sido superada y mi mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso,
se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Sefior Arbitro, no
sea victima de la trampa “first to file” que originalmente mal ilumind la solucion de
este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva,
aparecen como aberrantes y antijuridicos.

2.- Respecto a la actividad desarrollada por Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. es
una de las empresas mas conocidas en el ambito de los productos de limpieza y
productos similares y acompafia al efecto un resumen de su fundacién en 1814 en
Norwich United Kingdom (Reino Unido), a nuestros dias, en idioma ingles.

3.- Afirma que el nombre de dominio de autos constituye una marca comercial
registrada de la demandante y mas aun, que constituye una marca famosa y notoria
a nivel nacional.

Agrega que si el nombre de dominio, “detox-chile.cl”, se asigna a la parte contraria,
se presentara confusiones en los clientes de Reckitt & Colman (Overseas) Ltd.en la
medida que se le asociard a RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD. y a toda su
presencia comercial, social y nacional.

Sefala que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar
todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos juridicos para evitar
la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la
doctrina internacional marcaria denomina la confusion y la dilucion marcaria. En
efecto, nada afecta mas el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los
consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un
determinado producto o servicio. En este caso, la parte contraria ha incurrido
precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en
funcion de mi cliente, vinculdndolo a una marca comercial como lo es "dettox". Es
mas, si analizamos la conducta desplegada por el primer solicitante podremos
advertir que la solicitud de autos es arbitraria.

La solicitud del nombre de dominio por la contraparte vulnera claramente los
intereses de mi representada Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. Al respecto formula
las siguientes preguntas: ¢es justa la situacion en donde un tercero se aprovecha
del prestigio ganado por otra?; y, ¢favorece un saludable desarrollo econémico, el
que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y

posicionamiento de otra?.



Afirma que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema econémico y no
se avienen a los principios econémicos Yy juridicos que informan nuestro
ordenamiento juridico.

El concepto “detox-chile.cl” se estructura en base a la marca comercial que identifica
en el mercado a un producto de mi mandante Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. En
este sentido, sefiala que el hecho de la igualdad de conceptos, es antecedente
suficiente como para que el dominio en cuestion sea asignado a mi mandante. El
articulo 14 articulo del reglamento NIC CHILE, el cual sefala: “Serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidon 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”. NIC
Chile, sin estar obligado a ello, podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a
costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentacién, en aquellos casos que el dominio
solicitado vulnere y contrarie ostensiblemente las normas y principios descritos en el
inciso precedente. En este caso, se suspendera la tramitacion del dominio solicitado
hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.

Agrega que por otro lado el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien esta
en el acapite de la revocacion, sugerimos al Sr. Arbitro revisar y rescatar el espiritu
de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante:

"Sera causal de revocacién de un nombre de dominio el que su inscripcidon 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.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos
con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion
sea taxativa, servird para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del
dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio
con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la
inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor
excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el

reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,



e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de
la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del
nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o
afectar los negocios de la competencia.

g. que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer
con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en
linea, creando confusién con la marca del reclamante.

Hoy la vision del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramaticamente
y los mecanismos de solucion de conflictos se han hecho cargo del perjuicio
comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesiéon de dominios que
generan confusién y error entre los consumidores.

Asimismo, debemaos reiterar el tema de la dilucion marcaria, en cuanto a que si en el
mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las marcas
y dominios de mi representada, como eventualmente podria ocurrir, que identifique
ademas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados a los
servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente
empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a
los signos registrados por mi mandante. Esta situacion ademas de ser injusta resulta
contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi
mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee proteccion de
rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentacion es que la identidad de una organizacion por ley
y por sentido comun soOlo debe ser administrada por ella misma, resultando
impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y
marcas mas emblematicas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de
inmediato a esta pretension, las mas prestigiosas corporaciones podrian verse
perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechandose
de la inversién y posicionamiento en el mercado podrian inscribir los nombres de
dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio, en este contexto es valido
hacerse la siguiente pregunta:

Sefiala que por dltimo, debemos tener presente que de acuerdo al orden publico
econdémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que
claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la
contraria.

4.- Concluye en su libelo de demanda afirmando que de acuerdo a lo planteado,



estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio
en cuestion, generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de
la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir la
parte contraria con el concepto “detox-chile.cl” dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automatica con el producto “dettox”, de mi mandante
Reckitt & Colman (Overseas) Ltd.

Afirma que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud
de un trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones.
Conforme a lo anterior, estimamos que la parte contraria no posee un derecho
equivalente al nuestro, o derecho alguno sobre le nombre de dominio de autos.

En suma, buena fe, interés legitimo, marca, uso efectivo, presencia comercial,
trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, y una clara mala fe de la
parte contraria, son todos estos elementos que perfilan a mi mandante como titular
de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestion.

En razén de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el
reglamento del ha dotado a los arbitros designados para dirimir conflictos de esta
naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio
“detox-chile.cl” a la empresa que represento, en razon de los antecedentes de hecho
y de derecho que hemos expuesto en esta presentacion y, en definitiva, resolver que
el nombre de dominio en cuestion “detox-chile.cl”, sea asignado a mi representada
Reckitt & Colman (Overseas) Ltd., con expresa condena en costas a la parte
demandada.

Con fecha 8 de mayo de 2007 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por
el nombre de dominio en disputa y confirid traslado al demandado Importadora y
Exportadora To Be Limitada, por el término de quince dias habiles para su
contestacion y tuvo por agregados los documentos probatorios acompafiados, con
citacion, notificando a las partes por correo electronico con igual fecha.

La parte demandada no contesté la demanda de autos, razon por la cual no
existiendo hechos sustanciales y controvertidos, el Tribunal con fecha 27 de agosto
de 2007, cité a las partes a oir sentencia, notificando con igual fecha a las partes
mediante correo electrénico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
1° La cuestion controvertida que debe resolverse, consiste en resolver si procede o
no acoger la demanda de oposicién a la inscripcion del nombre de dominio “detox-
chile.cl”, interpuesta por Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. en contra de Importadora
y Exportadora To Be Limitada.

2° Que para efectos de resolver la litis corresponde analizar y ponderar en el caso



sub lite, si el primer solicitante del dominio de autos Importadora y Exportadora To
Be Limitada, ha transgredido mediante su solicitud de inscripcion del nombre de
dominio en disputa, ya individualizado, el nimero 14 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que dispone: “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”.

3° Que corresponde establecer de conformidad al mérito del proceso, considerando
que la parte demandante ha fundado su demanda de oposicion en un presunto
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, por lo que la
cuestidon debatida se circunscribe a determinar si la solicitud de la parte demandada
contraria, segun afirma la demandante, “derechos validamente adquiridos por
terceros”, en la especie la marca comercial “dettox”, registro N°573.647, que tiene
inscrita en Chile ante el Departamento de Propiedad Industrial, para distinguir los
productos de las clases 3 y 5 y que invoca en su demanda de fojas 12, como

presunto fundamento de un mejor derecho.

4° Que, habida consideracion a que la parte demandada y primer solicitante
Importadora y Exportadora To Be Limitada, no cumplié con la carga procesal de
contestar la demanda de autos, ni tampoco acompafié medio probatorio alguno
tendiente a acreditar una legitimacion para solicitar y en definitiva ser titular del
nombre de dominio “detox-chile.cl”; y por el contrario la Unica prueba que obra en el
proceso es una copia del registro de la marca comercial “dettox”, de que es titular la
parte demandante Reckitt & Colman (Overseas) Ltd., que tiene para distinguir los
productos del las clases 3y 5, la que presenta semejanza fonética con el nombre de
dominio, por lo que no se puede sino concluir que la parte demandante es titular de
un plausible mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio “detox-
chile.cl”, el que debe darse por acreditado en estos autos mediante el registro de la
marca comercial “dettox” que en copia rola a fojas 30 de autos; y, habida
consideracion a que si se razonara de otro modo, se puede hacer incurrir en
confusion o error a los consumidores, respecto al origen empresarial del nombre de

dominio, ya individualizado.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1698 del Coadigo Civil y articulo 14 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, resuelvo conforme
prudencia y equidad y al principio de mejor derecho, acoger la demanda de

oposicion al nombre de dominio “detox-chile.cl” de fojas 12, interpuesta por Reckitt &



Colman (Overseas) Ltd. y se ordena en consecuencia asignar el nombre de dominio
ya individualizado al segundo solicitante de autos Reckitt & Colman (Overseas) Ltd.
En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de
costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 y 3 de autos.
Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC Chile,
de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a dofia Cecilia
Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Francisco José Aguayo Bahamondes
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo



