JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 15 - 2013
Juicio arbitral makeupstyle.cl
Carolina Andrea Gavilan Labra v. Salcobrand S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
makeupstyle.cl

Santiago, 8 de Mayo de 2013.
VISTOS:

Que con fecha 19 de Octubre de 2012, dofia CAROLINA ANDREA
GAVILAN LABRA, domiciliada en Nuble 1148, Santiago, solicita para si la
inscripcion del nombre de dominio makeupstyle.cl. Luego y encontrandose
dentro de plazo, 31 de Octubre de 2012, SALCOBRAND S.A., domiciliada para
estos efectos en Av. Alonso de Cdrdova 5151 piso 8, Las Condes, Santiago,
solicita a su vez la inscripciéon del mismo nombre de dominio.

De conformidad a lo senalado en los articulos 10 y 12 de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente,
las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto,
es que mediante Oficio de Nic Chile No. 17686 se designé a la suscrita como
arbitro para la resolucion del presente conflicto de asignacion del nombre de
dominio makeupstyle.cl, aceptando dicho encargo seguin consta en resolucion
de fecha 4 de Marzo de 2013, jurando desempefar dicho cometido fielmente y
en el menor tiempo posible.

Se citd a las partes a una audiencia celebrada con fecha 18 de Marzo
de 2013, contando con la presencia de don Claudio Gavildn Oda, por la
primera solicitante dofia Carolina Andrea Gavilan Labra; don Oscar Rodriguez
B., licenciado en Derecho, con poder delegado del abogado Bernardo Serrano
Spoerer, en representacion del segundo solicitante Salcobrand S.A., y el
arbitro que conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliacion, el
Tribunal fijo las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue
notificada de manera personal a los asistentes.

A fs. 12, don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representacion de
SALCOBRAND S.A., como segundo solicitante y demandante, interpone
demanda de asignacién de nombre de dominio en la cual acompafia al proceso
sus documentos y probanzas, para acreditar su mejor derecho al nombre de
dominio en disputa. En sintesis, expone lo siguiente:

a. Que el Grupo Yarur es uno de los principales grupos econdémicos del

pais, controlador de Farmacias Salcobrand S.A., Pre Unic S.A., Banco
BCI S.A., Carnes Nuble S.A., Vifia Morandé S.A., entre otras.

b. Que, el concepto marcario "“Make Up” es de propiedad del Grupo Yarur,
cuyo titular de registro marcario es Pre Unic S.A., empresa del mismo
conglomerado que Salcobrand S.A. Al efecto, acompafia ocho (8)
registros de marca comercial con la expresion “Make up”, signos que le
otorgan un mejor derecho respecto al nombre de dominio disputado
por encontrarse contenido integramente aquél en éste, como también
por la propiedad plena que tiene su mandante sobre dichos signos. Lo
que le otorga la exclusividad de su uso, amparada por el articulo 19 No.
25 de la Constitucion Politica, y por el articulo 584 del Coédigo Civil.

c. Que existe asimismo una similitud grafica y fonética entre la marca
comercial “*Make up” y el nombre de dominio solicitado makeupstyle.cl.
Al traducir dichas expresiones, se tiene que “Make up” significa
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“magquillaje”, y “make up style” quiere decir “un estilo de maquillaje”,
por lo que la expresion en cuestion provocard innumerables
confusiones en la web.

Por ultimo, recalca que Salcobrand S.A., tiene un interés actual en el
desarrollo del juicio y no una mera expectativa, consistiendo dicho
interés en su pertenencia al conglomerado de empresas del Grupo
Yarur, controladora ademas de Pre Unic S.A., y causa inmediata de la
legitimacion activa en este juicio arbitral, por lo que solicita en
definitiva asignar a su mandante el dominio de estos autos, y desechar
en todas sus partes la pretension de la contraria, con expresa condena
en costas.

Como documentos fundantes de su pretension, acompafia, con citacion
y no siendo impugnados por la contraparte, los siguientes:

Articulo Segunda Grupo Yarur y Pre Unic.

Articulo fusion Salcobrand y Pre Unic.

Registros marcarios citados en lo principal.

Publicidad de MAKE UP.

Articulo Segunda Grupo Yarur.

uhwn e

A fs. 39 y siguientes, dofia CAROLINA ANDREA GAVILAN LABRA, como
primera solicitante de autos, contesta la demanda, exponiendo sus
argumentos y pruebas para obtener le sea asignado el nombre de dominio
disputado. En sintesis, indica lo siguiente:

a.

b.

C.

Que con fecha 19 de octubre de 2012 solicitd el nombre de dominio
makeupstyle.cl, que estaba disponible. Paralelamente hizo presentacién
de solicitud de marca en Instituto Nacional de Propiedad Industrial para
la denominacién makeupstyle.cl, clase 38, la cual fue aceptada a
tramitacion con fecha 10 de enero de 2013, hecho que determina que
no existe ninguna objecion de forma para su tramitacion. Con fecha 19
de Noviembre de 2012 se habilitd la pagina web bajo el dominio
solicitado, actualmente en uso.

Como argumentos de derecho indica el principio del primer solicitante,
en que la preferencia la otorga el orden de llegada y que para la
anulacion del otorgamiento de un dominio debe existir fundamento
legal, el cual en su caso se establece al contar con la presentacion de la
correspondiente solicitud de marca comercial para el dominio en
cuestion. Por lo dicho, solicita tener por contestada la demanda,
rechazarla en todas sus partes, y condenar a la contraria expresamente
en costas.

Acompafia copia de solicitud No. 1034277, marca “makeupstyle.cl”,
clase 38, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

A fs. 42 y ss., la primera solicitante acompafia nuevo escrito, exponiendo
en sintesis:

a.

b.

C.

d.

Que la contraria funda su tesis de mejor derecho en ser uno de los
principales grupos econdomicos del pais, lo cual se derriba con el
principio de igualdad ante la ley.

Que la marca comercial “make up” de la contraria, no presenta
similitud fonética ni grafolégica con el dominio en conflicto
makeupstyle.cl, lo cual se refuerza al comprobar la existencia del
dominio makeup.cl, de titularidad de un tercero, ante lo cual se
pregunta por qué la contraparte no ha solicitado el mejor derecho de
dicho dominio. Acompafia listado de 30 nombres de dominio que
contienen la expresion “make up” conjunta o separadamente, de
titulares diversos a la contraparte.

Que respecto a la denominacion makeupstyle.cl, que la contraparte
traduce del inglés como ‘“estilo de maquillaje”, hace notar que el
idioma oficial en Chile es el espafiol, y nuestros consumidores cuando
solicitan un servicio como el ofrecido lo solicitan en dicho idioma.
Asimismo, indica que no existe confusion entre los consumidores, ya
que éstos no acuden a SALCOBRAND para solicitar un “estilo de
magquillaje”, sino que acceden a su dominio y a sus servicios como
profesional del area.
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A fs. 46, este Tribunal recibe la causa a prueba, estableciendo como
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:
1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio
makeupstyle.cl.

2. Utilizacién efectiva que las partes han hecho del nombre o
denominacién makeupstyle.cl.

A fs. 47, don Oscar Rodriguez B., apoderado del segundo solicitante, solicita
tener presente las siguientes consideraciones:

a. El contradictor sefiala que su solicitud tiene un mejor derecho en virtud
de la temporalidad, lo cual no comparten en lo absoluto en razén del
interés de su representante sobre este nombre de dominio, como
asimismo son hechos publicos y notorios las campanas de belleza que
realiza su cliente. Luego, el sistema first come, first served no puede
aplicarse como principio preponderante para resolver el conflicto, sino
que previamente deben analizarse los hechos involucrados a la luz de
otras normas o principios juridicos que presupongan una equivalencia o
paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. El propio
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, al no distinguir entre
solicitantes respecto a la obligacidon negativa consagrada, por lo cual no
existiria un principio de prelacidon que sostiene la contraria;

b. Por otra parte, sin perjuicio que la contraria haya contestado la
demanda dos veces, se refiere a la solicitud marcaria 1.034.277, la cual
no ha sido publicada en el Diario Oficial aun, por lo cual le es inoponible
a su parte conforme al art. 6 y siguientes de la Ley No. 19.039.

Que a fs. 50, la primera solicitante acompafia al proceso los siguientes
documentos, no impugnados por la contraria:

En relaciéon al punto 1: Copia de diploma obtenido en Academia Beauty
Conecction, en la especialidad en Maquillaje para Fotografia, de fecha 26 de
Septiembre de 2012; Copia de diploma obtenido en Academia Beauty
Conecction, en la especialidad en Maquillaje facial con Aerografo, de fecha 26
de Septiembre de 2012; Copia de diploma obtenido en Academia Beauty
Conecction, en la especialidad en Maquillaje para Grafica y Camparia, de fecha
26 de Septiembre de 2012; Copia de diploma obtenido en Academia Beauty
Conecction, en la especialidad en Maquillaje para HD, de fecha 26 de
Septiembre de 2012; Copia de diploma obtenido en Academia Beauty
Conecction, en la especialidad en Pasarela y Fantasia, de fecha 26 de
Septiembre de 2012; Copia de diploma obtenido en Centro de Estudios Levinia
Manfredini, en la especialidad de Maquillaje Social y Medios Audiovisuales, de
fecha 19 de Diciembre de 2012; Copia de diploma obtenido en Academia de
Patricia Bernal, en la especialidad Manicure basica y ufias gel, de fecha Julio
de 2012; Copia de tarjeta de presentacién y de control de servicios de su
especialidad; Copia de tarjeta de valores de los servicios ofrecidos a través de
su pagina web makeupstyle.cl

En relacién al punto 2: Impresién de diferentes pantallas usadas en su pagina
web makeupstyle.cl para difundir sus servicios profesionales.

Que por ultimo, y conforme al mérito de autos, este Tribunal a fs. 65, citd
a las partes a oir sentencia.

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 3

Fono: (56 2) 688 8179—(0) 7 859 6257



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral tiene como objetivo
determinar a cudl de los solicitantes del dominio disputado makeupstyle.cl, se
otorga su asignacion definitiva, por sobre las aspiraciones de la parte
contraria, conforme a los antecedentes aportados que permitan configurar a
su favor un mejor derecho. Es asi como ambas partes, por el mero hecho de
solicitar la inscripcion de dicho nombre de dominio, han aceptado de forma
voluntaria someterse a este procedimiento arbitral, conforme al articulo 6,
seccion segunda, del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante SALCOBRAND S.A., sefiala ser
una empresa perteneciente al Grupo Yarur, uno de los grupos econémicos mas
importantes del pais, controladora asimismo de empresas como Pre Unic S.A.
Esta ultima, tiene a su haber el registro de marca comercial de la expresion
“MAKE UP”, la cual le otorga un derecho exclusivo y excluyente sobre aquella,
conforme al art. 19 No 25 de la Constitucién Politica, y art. 584 del Cddigo
Civil. Asimismo, la expresion “make up” significa “maquillaje”, y la expresién
“make up style” significa “estilo de maquillaje”, ambas traducidas del inglés,
por lo cual existe un claro riesgo de confusién o error de cara a los
consumidores, toda vez que ademas existe una clara igualdad grafica vy
fonética entre ambos signos.

TERCERO: Que el primer solicitante, sefiala encontrarse ofreciendo sus
servicios de maquillaje profesional a través de la pagina web en disputa
makeupstyle.cl; que dicho nombre de dominio fue solicitado al mismo tiempo
que la solicitud de marca comercial “makeupstyle.cl”, ambas cumpliendo los
requisitos de forma al momento de su solicitud. Sefala por otra parte, que
existen terceros haciendo uso de la expresion “make up” en Nic Chile, por lo
cual no entiende la accion en su contra y no respecto de dichos terceros,
siendo que a su juicio no reconoce identidad grafica ni fonética respecto a
dichas expresiones. Sefiala asimismo haber habilitado la pagina web de autos
antes de la traba de la litis, la cual actualmente se encuentra operativa, y que
por uUltimo la ampara el principio del primer solicitante en estos autos.

CUARTO: Que el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, sefiala 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
vélidamente adquiridos por terceros”.

QUINTO: Que refiriéndonos entonces al primer requisito, esto es, la
sujecién a las normas sobre abusos de publicidad, establecidas en la Ley No.
19.733 sobre Libertad de opinidn e informacion y ejercicio del periodismo, del
analisis de la prueba rendida tanto por la demandante como por la
demandada, no se acredita un incumplimiento a éstas, toda vez que ni de las
solicitudes de inscripcion de nombre de dominio, como del uso efectivo de la
pagina web asociada a dicho nombre que ha realizado la primera solicitante,
se advierte vulneracidn a dichos preceptos, en los términos exigidos por la ley
indicada, por lo que no se estima vulneracion alguna en este ambito.

SEXTO: Que en lo relativo a la observancia de “los principios de Ila
competencia leal y de la ética mercantil”, contenidos tanto en la Ley No.
29.169, que Regula la competencia desleal y el Convenio de Paris para la
proteccién de la propiedad industrial, pese a que la expresion “make up” del
segundo solicitante se encuentra contenida en el nombre de dominio solicitado
makeupstyle.cl, no existen otros antecedentes que permitan establecer un
riesgo cierto de error o confusion de cara al publico consumidor, puesto que si
bien se ha acreditado una vinculacion del segundo solicitante a dicha
expresion, -no solo por los derechos que emanan de sus marcas comerciales
sino que asimismo por el uso que de éstas realiza-, que esa expresion sea
constitutiva de caracteres que la doten de fama y notoriedad tales que
permitan que se extienda a otros ambitos distintos de los cuales fue

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 4

Fono: (56 2) 688 8179—(0) 7 859 6257



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

registrada, en principio, ni que dicha proteccién sea atributo sine qua non para
desechar prima facie cualquier otro uso -en principio licito- que un tercero
quisiera hacer respecto de la expresion en disputa.

SEPTIMO: Que por Ultimo, y analizando si se han infringido o no
“derechos validamente adquiridos por terceros”, el segundo solicitante ha
sefalado ser titular de la expresion “make up” protegida como marca
comercial, a través de una sociedad anénima coligada, esto es Pre Unic S.A.,
perteneciente junto a Salcobrand S.A., como segunda solicitante, al Grupo
Yarur, por lo cual es admisible invocar la titularidad de dichas marcas
comerciales como propias. Sin embargo, como bien sefiala la segunda
solicitante, la expresién “make up”, significa “maquillaje”, y como tal, es un
sustantivo masculino de uso comun, que no admite una apropiacién exclusiva
y excluyente, maxime aun si no es posible configurar los requisitos de fama vy
notoriedad que pretende la demandante, los cuales a juicio de este
sentenciador no han sido suficientemente acreditados. Por otra parte, tampoco
el mero hecho de ingresar una solicitud de marca comercial por parte de la
primera solicitante a tramitacion ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, permite obtener derecho alguno sino una mera expectativa o bien
derechos eventuales, todos supeditados a la concesion efectiva del registro
marcario, con lo cual es plausible que tampoco podra impetrar proteccion
alguna desde este ambito. Entonces, este Tribunal estima que -prima facie-
los solicitantes no han infringido derechos validamente adquiridos por
terceros.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, existe por ende vinculacion
de la denominaciéon “make up” por parte de ambos solicitantes, vinculaciéon
que se ve refrendada respecto al segundo solicitante tanto por la utilizacién
que realiza de ésta, como por las marcas comerciales que se ven ligadas en la
especie por la pertenencia a una sociedad andonima coligada a ésta. Respecto a
la primera solicitante, ésta se dedica a actividades profesionales relacionadas
con el maquillaje, y que ha obtenido diversos diplomas en cursos afines,
haciendo un uso efectivo de la expresion “make up” agregandole el sustantivo
“style”, la cual segun los propios dichos del segundo solicitante, significa
“estilo de maquillaje”. Entonces, de los dichos de la demandante se advierte
que existe una diferenciacion esencial entre la palabra “maquillaje” o “make
up” vy la frase "make up style”, que conforme lo establece esta sentenciadora,
son elementos que permiten diferenciar dichas expresiones en el ambito de los
nombres de dominio en Internet. Dicha conclusién se ve asimismo refrendada
en el hecho que existen terceros que utilizan en el sistema de nombres de
dominio chileno, la expresion “make up”, las cuales conviven pacificamente
con las marcas comerciales del demandante, cuestion que abona la tesis que
sostiene la primera solicitante.

NOVENO: Que, entonces, con los elementos de juicio y probanzas
aportados por ambos solicitantes, y respecto de su analisis, se advierte que
los dos se encuentran en una situacidon de equivalencia respecto a sus
pretensiones, avaladas por sus argumentos y probanzas discutidas en autos.
Entonces, y ante dicha situacidn, este Tribunal no tiene mayor alternativa que
la aplicacion del principio first come, first served, conforme al cual el
solicitante que prefirid en su inscripcidn a los demas, y siempre que no existan
antecedentes que permitan configurar un mejor derecho a favor de otro
solicitante, sera a quien se le asigne el dominio en disputa.

DECIMO: Que a mayor abundamiento, este Tribunal no comparte la
tesis del demandante en razéon que la obligacion negativa de respetar la
normativa vigente sobre abusos de publicidad, competencia leal y ética
mercantil, y asimismo derechos validamente adquiridos por terceros que
establece el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile sea 6bice para descartar
la aplicacion del principio del primer solicitante, toda vez que dicho articulo
impone simplemente las obligaciones basicas que todo solicitante debe
respetar, no estableciendo ni descartando un orden de prelacion entre si.
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Contario a lo que se deduce de lo expuesto por el segundo solicitante, dicho
articulo no es el sustento del principio del primer solicitante ni tampoco de él
se desprende su inaplicabilidad, sino que este principio -como ya se ha dicho-,
es una aplicacion del aforismo juridico prior in tempore, prior in iure, que
deriva del derecho romano y luego recogido en el derecho candnico, por lo
cual nada impide a su aplicacién por esta sentenciadora, dada su calidad de
arbitro arbitrador. Todo lo anterior, sin embargo, no obsta a los derechos que
ambos solicitantes como terceros pretendan sobre el nombre de dominio
asignado, los cuales pueden hacer valer en las oportunidades y ante los
organos jurisdiccionales o administrativos que estimen pertinentes.

DECIMO PRIMER: Que, respecto a la condena en costas solicitada por
ambos solicitantes, debemos remitirnos a lo sefialado en el Articulo 8 inciso
final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento
de Mediacidn y Arbitraje, el cual luego de sefialar entre otros que en casos de
conflictos de inscripcion como éste, el primer solicitante se ve eximido del
pago de costas, sefiala expresamente: “Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro
podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de
los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripcion
en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de
terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o
en que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar”. En
primer término, no se hara lugar a la solicitud del sequndo solicitante puesto
que ha resultado vencida, y no corresponde en derecho condenar al pago de
las costas a la parte vencedora. Respecto a la solicitud de la primera
solicitante, tampoco ésta ha demostrado que se cumplan los requisitos
sefialados por la norma para que se establezca una condena en costas a la
vencida, por lo cual y en uso de las facultades privativas de este Tribunal, no
se hara lugar a la condena en costas solicitada por la primera solicitante en
contra de la segunda, por estimar que la demandante tuvo motivo plausible
para litigar, ni tampoco se hara lugar a la condenacién en costas solicitada por
la segunda solicitante en contra de la primera, por improcedente.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacion, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignar el nombre de dominio makeupstyle.cl a la primera solicitante,
esto es, CAROLINA ANDREA GAVILAN LABRA, Rut No. 18.308.678-2.

Que no se condena en costas a la primera solicitante, por
improcedente.

Que no se condena en costas al segundo solicitante, por haber tenido
motivo plausible para litigar.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.
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Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 8 de Mayo de 2013, comparecen ante mi
como testigos de actuacién sefiora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No.
14.044.280-1 y don Tommy Marchant Pozo, C.I. No0.14.396.781-6, quienes
dan fe de lo resuelto, y firman.
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