Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio duo.cl
Santiago, 17 de abril de 2012.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N2 16050 de fecha 29 de marzo de 2012 del Departamento
de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas
1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto
trabado por la inscripcidon del nombre de dominio “duo.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto FLEX MEDIA INC, representada por don Eric Taylor, con
domicilio en Av. Vitacura 2939, Piso 10, Las Condes, Santiago, quien inscribié dicho
nombre de dominio con fecha 7 de diciembre de 2011 a las 09:37:40 GMT, vy
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LIMITADA — RUT 89421200-4 (Oscar Mansilla
Valverde), representada por Oscar Mansilla Valverde, con domicilio en Av. Andrés
Bello 1767, Providencia, Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha

7 de diciembre de 2011, a las 09:56:22 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 29 de marzo de 2012, la cual rola a fojas 6 de
autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio duo.cl, y
jurd desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 5 de abril de 2012 a las
9:10 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacidn referidas precedentemente fueron notificadas
a las partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma digital de fecha 29 de marzo
de 2012 y a las partes por carta certificada con fecha 30 de marzo de 2012, segun

consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.
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QUINTO: Que el dia 5 de abril de 2012, a las 9:10 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don Nelson Campos Pereira, por la oponente, y en
rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 12 de autos.
SEXTO: Que con fecha 05 de abril de 2012 se notifico a las partes lo obrado vy
resoluciones dictadas en la audiencia de la misma fecha, segln consta del estampado
de fojas 14.

SEPTIMO: Que con fecha 12 de abril de 2012 se llevd a efecto la audiencia de
discusion, conciliacién y prueba decretada a fojas 12, con la asistencia de don Nelson
Campos Pereira por la oponente y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose
el acta que rola a fojas 50 de autos.

OCTAVO: Que en su demanda de fojas 15, la oponente, LABORATORIOS LABOCOH
LIMITADA., presenté argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: que el
nombre de dominio “duo.cl” presenta identidad grafica y conceptual con los
numerosos registros de marcas de propiedad de la parte, asi como un uso sostenido y
constante, tanto en publicidad en medios de comunicacidn masiva asi como su uso en
el mercado, gozando dicha expresion de titularidad e identificacion entre el publico
consumidor con la parte. Que es la duefa de la marca “DUQO”, la cual es reconocida,
famosa y notoria en el mercado en relacidn con productos de la clase 3 internacional,
como asimismo ostenta la propiedad de la respectiva marca comercial ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial. Que la contraria no manifiesta interés alguno en
desarrollar este nombre de dominio, pues como consta en impresiones, en los mas de
cuatro meses transcurridos desde la solicitud de “duo.cl”, la contraria no le ha dado
uso relevante alguno, limitandose a proveer enlaces varios. Incluso, reconoce
expresamente que “este dominio participa en el Parking de dominios de Sedo” y que
“ni Sedo ni el propietario del dominio no tienen relacidn directa con el contenido
mostrado”. Que, por lo tanto, queda de manifiesto la intencion de la contraria de
realizar un “parking” u ocupacién de un nombre de dominio, vulnerando de este modo
los derechos de la parte sobre el mismo. Que es procedente aplicar al caso lo que en

Ill

doctrina se conoce como “criterio de la identidad”, conforme al cual “se debe preferir
a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del
dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a

aquella parte cuyo derecho, o el nicleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico
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al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculacién logica”, Cita
doctrina vy jurisprudencia al respecto, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado
el dominio en definitiva.

NOVENO: Que, conferido traslado a la primera solicitante para contestar la demanda,
este fue evacuado en rebeldia.

DECIMO: Que, en la audiencia de fojas 50 se recibio la causa a prueba, fijandose los
siguientes puntos de prueba: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion
“duo”; 2.- Utilizacion efectiva que las partes realizan, han realizado o realizaran en el
futuro de la expresion “duo”.

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio se rindieron las pruebas siguientes:

La oponente, la documental rolante de fojas 22 a fojas 49, consistente en: 1) Listado
simple de registros para la marca DUO (fs. 22 a 24); 2) Copia auténtica de escritura
publica de compraventa de marcas “DUQ”, de fecha 31 de Diciembre de 1996, entre
“Distribuidora de Cosmeéticos Limitada y Reckitt & Colman-Overseas Limited” relativa a
cinco registros de marcas comerciales con la denominacion “DUQ” (fs. 25 a 28); 3)
Impresion simple del sitio web www.duo.cl (fs. 29); 4) Copias simples de certificados

de registro de marcas comerciales propiedad de la parte (fs. 30 a 49).

DUODECIMO: Que con fecha 12 de abril de 2012 la oponente formuld observaciones a

la prueba.

DECIMO TERCERO: Que por resoluciéon de fecha 12 de abril de 2012, rolante a fojas 50,

se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
undécimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida
y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos

que la posicién de los litigantes de este juicio, en relacidn con el mismo, es la siguiente:
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TERCERO: Que el primer solicitante, FLEX MEDIA INC, justifico tal calidad, lo cual lo
ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcién que se
expresa en el principio "First come, first served", presuncién que no es, sin embargo,
una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de esa
presuncion, no presentd argumentos ni pruebas en el juicio.

CUARTO: Que la oponente, la parte de DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LIMITADA,
acreditd con la documental rendida ser titular de la famosa marca “Duo”, que
distingue productos de la clase 3, la cual publicita desde tiempos inmemoriales en su
notoria direccion de Costanera Andrés Bello 1767, Providencia, como consta del
documento acompafiado a fojas 39, presentacion al Ministerio de Economia,
Departamento de Propiedad Industrial, de Diapo Montibel-lo Duo, de fecha 16 de
mayo de 2003. Asimismo, quedd demostrado con el documento rolante a fojas 29 que
el dominio “Duo” actualmente participa en el Parking de dominios de Sedo, a lo que se
agrega que “ni Sedo ni el propietario del dominio no tienen relacion directa con el
contenido mostrado”, lo que hace patente la falta de derechos, interés y una
utilizacidn efectiva y legitima del dominio por la primera solicitante.

QUINTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, a lo que se agrega que la primera
solicitante, debidamente emplazada a todas las instancias del juicio, no se presentd,
manteniéndose en rebeldia, y que sélo la oponente concurrié a los puntos de prueba
del auto de fojas 50, se acogera la oposicidon deducida, en los términos que se expresan

en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
LIMITADA — RUT 89421200-4 (Oscar Mansilla Valverde) en contra de FLEX MEDIA INC,

y se asigna el nombre de dominio duo.cl a favor de DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
LIMITADA — RUT 89421200-4 (Oscar Mansilla Valverde), sin costas.
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Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital
a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente sentencia por el Arbitro y por un
Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por
dos testigos de actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo

electronico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.l. 13.234.961-4 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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