Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio dutyfree.cl
Santiago, 17 de octubre de 2008.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 09021 de fecha 11 de junio de 2008 del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC
Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la oposicién al nombre de
dominio “dutyfree.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,
que son partes en dicho conflicto Luitzen Aant Beiboer, con domicilio en
Alameda Libertador Bernardo O’higgins 881, oficina 32, Santiago, quien
solicitd el nombre de dominio con fecha 25 de febrero de 2008 a las 10:00:15
GMT, y Comercial Promociones y Turismo S.A., representada por dofia Sandra
Seguel, ambos con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711 piso 19, Las
Condes, Santiago, quien solicité el nombre de dominio con fecha 29 de febrero
de 2008 a las 18:18:12 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de 11 de junio de 2008, la cual rola a fojas 6 de
autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio
dutyfree.cl, y jur6 desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando
acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el
dia 18 de junio de 2008 a las 10:30 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma digital
con fecha 11 de junio de 2008, y adicionalmente a las partes por carta
certificada con fecha 13 de junio de 2008, respectivamente, segun consta de
los comprobantes que rolan a fojas 6, 7, 8, 9 y 10 de autos.

QUINTO: Que el dia 18 de junio de 2008, a las 10:30 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de don Luis Ignacio Vergara Lopez
por la segunda solicitante, en rebeldia del primer solicitante, levantandose el
acta que rola a fojas 17 de autos.

SEXTO: Que con fecha 19 de junio de 2008 se notificd a las partes lo obrado
en la audiencia de fojas 17, segun consta del atestado rolante a fojas 19.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 2 de julio de 2008, rolante a fojas 32, la
parte de Comercial Promociones y Turismo S.A., hizo sus planteamientos de
mejor derecho en los términos siguientes: que Comercial Promociones y
Turismo S.A., conocida también como Travel Club, fue creada en marzo de
1997, entregando a lo largo de los afios una diversa variedad de servicios. Que
de esta manera tiene un area especializada en servicios de agencia de viajes y
otra que funciona a través del uso de las tarjetas de crédito del Banco de Chile
y el Banco Edwards-Citi, el cual consiste en un programa creado por la parte
para la acumulacion de “ddélares premio” por el uso de dichas tarjetas, que
pueden hacerse efectivos como descuentos en una serie de productos. Que
estos productos se promocionan a través de “Duty Free”, la tienda virtual de
Travel Club, que ademas mensualmente envia a sus clientes catalogos de Duty
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Free con todos esos productos en promocién. Que de ese modo, en sus mas
de diez anos de vida, se ha destacado por la alta calidad en la atencién a sus
clientes, lo cual la ha posicionado en el mercado chileno como agencia de
viajes a través de Travel Club y como tienda a través de Duty Free. Que es
titular de numerosos registros marcarios con la expresiéon “Duty Free”, entre los
cuales se encuentra el registro N° 672.160, Duty Free de Travel Club, que
distingue entre otros servicios en clase 35 “servicios de compra y venta de
productos y articulos a través de Internet”, con lo que se evidencia que la
expresion Duty Free es usada por la parte en relacion con los servicios de
Internet. Que es también titular del nombre de dominio duty-free.cl, idéntico al
sub-lite, con la sola diferencia de que lleva un guion al medio. Que ha
desarrollado toda una campana de promocion y difusiéon a través de la marca
comercial “Duty Free”, la cual es idéntica al nombre de dominio materia de
autos. Denuncia por ello riesgos de confusién en el publico consumidor y de
dilucion marcaria. Agrega que en su sitio web oficial www.travelclub.cl existe un
link especifico y destacado para que los usuarios tengan acceso a la tienda
virtual Duty Free. Invoca a su favor el criterio de titularidad sobre marcas
comerrciales y su relaciéon con los nombres de dominio, la normativa de Icann y
Ompi, los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de mejor
derecho por el uso empresarial legitimo, el criterio de la identidad, el criterio de
la creacién intelectual del signo pedido, el criterio de la notoriedad del signo y
los articulos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris, en mérito de todo lo cual
solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 10 de julio de 2008, la cual rola a fojas
137 de autos, el tribunal tuvo por presentados argumentos de mejor derecho,
confiriendo traslado de la presentacion al primer solicitante, el que fue
evacuado por éste mediante la invocacion a su favor de la presuncion de buena
fe, que hace explicita manifestando no ser en modo alguno su animo el de
afectar los derechos de su oponente, y de la presuncién de mejor derecho que
emana de su calidad de primer solicitante, expresada en el principio “First
come, first served”. Constando los argumentos del demandado de un escrito
presentado ya vencido el término de emplazamiento (de fecha 18 de julio de
2008, rolante a fojas 138), el Tribunal se limité a tener presente lo expuesto por
esta parte.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 21 de julio de 2008, rolante a fojas 140,
se recibidé la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales y
pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la
denominacion “dutyfree”; 2.- Utilizacion efectiva que las partes han realizado,
realizan actualmente o realizaran en lo futuro, constituida esta ultima por
hechos y/o proyectos concretos, de la denominacién “dutyfree”.

DECIMO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las
siguientes pruebas:

Por la parte de Comercial Promociones y Turismo S.A., la documental
consistente en: 1) Impresos del Departamento de propiedad Industrial con
registros marcarios (fs. 38 a 53); 2) Impreso de Nic Chile con registros de
nombres de dominio (fs. 54 a 55); 3) Impresos de pagina web www.travelclub.cl
(fs. 56 a 87 y 156 a 159); 4) Copias de catalogos Duty Free (fs. 88 a 136); 5)
ejemplares de revista “Travel News, de Travel Club” (fs. 143 a 150); 6)
Originales de catalogos Duty Free (fs. 152 a 154); 7) Carpeta Duty Free (fs.
142); 8) folleteria (fs. 155 a 163).
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Por la parte de Luitzen Aant Beiboer, no se presentaron pruebas.
UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 8 de septiembre de 2008, rolante a
fojas 165, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo de la parte
expositiva, acompafnados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de
objeciones ni observaciones, razon por la cual el Tribunal los tiene por
reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las
partes acredita un mejor derecho al nombre de dominio en controversia, y al
tenor de los argumentos de las partes y de la documental rendida por la
oponente, el Arbitro estima acreditado lo siguiente: El primer solicitante, Luitzen
Aant Beiboer, demostr6 tal calidad, lo cual lo ampara con la presunciéon de
mejor derecho y buena fe en su inscripcidén, que se expresa en el principio
"First come, first served", presunciéon que no es, sin embargo, una presuncién
de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En cuanto a la segunda
solicitante, Comercial Promociones y Turismo S.A., demostré ser titular de
numerosos registros marcarios que incluyen la expresiéon “Duty Free”, los mas
recientes de los cuales datan de 10 de noviembre de 2004 (a fojas 38 y 46), asi
como del dominio “duty-free.cl” (fs. 54 y 55). Demostré también con las
revistas, catalogos, folletos e impresos de pagina web desarrollar una intensa
actividad comercial y publicitaria con la expresion “Duty Free”, que publicita
como “la tienda exclusiva para tus délares premios” (fs. 142).

TERCERO: Que, con lo antes considerado, el Arbitro estima que la oponente y
segunda solicitante ha demostrado tener derechos a la expresion del dominio
en disputa, a saber “dutyfree”, reconocidos legalmente y anteriores a los de su
contraria, asi como llevar a cabo una utilizacion efectiva de la misma, extremos
ambos que fueron puntos del auto de prueba de fojas 140. Por lo anterior, el
Arbitro estima que los derechos de la oponente y segunda solicitante
sobrepasan a los que nacen para el demandado con motivo de haberlo
solicitado primeramente, toda vez que, con excepcion de la presuncién que lo
favorece, no demostrd otros argumentos ni intereses concretos en el nombre
de dominio.

CUARTO: Que en mérito de lo antes considerado, se acogera la demanda, en
los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:
Que se acoge la demanda deducida por la parte de Comercial Promociones y

Turismo S.A. en contra de Luitzen Aant Beiboer, y se asigna el nombre de
dominio dutyfree.cl a Comercial Promociones y Turismo S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrdnico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el
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Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado
para estos efectos, o por dos testigos de actuacién; comuniquese a las partes y
a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos y remitase el
expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.l. 14.347.431-3 y dofa
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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