
 1 

aussie.cl 

 

 

En Santiago, a 26 de Junio de 2009. 

 

 

 

VISTOS: 

 

1.-El Oficio de Nic Chile OF09495, de 12 de  Septiembre de 2008, por el cual se remiten al 

suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto 

entre doña María Paulina de la Cuadra Becker y París S.A., por la inscripción del nombre 

de dominio aussie.cl, que rola a fojas 1. 

 

2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3. 

 

3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 12 

de Septiembre de 2008, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este 

caso, de fojas 5. 

 

4.- Resolución de fojas 6, de 22 de Septiembre de 2008, por la cual el suscrito acepta la 

designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de 

procedimiento. 

 

5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 22 de Septiembre de 2008, de 

la resolución señalada en el número anterior. 

 

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados 

de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con 

fecha 22 de Septiembre de 2008, de los documentos referidos en los números anteriores. 

 

7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 22 de 

Septiembre de 2008, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en 

este caso, de fojas 10. 

 

8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber 

tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 23 de 

Septiembre de 2008, agregado a fojas 11. 

 

9.- Documentos y escrito de fojas 12 a 20, donde consta la personería de los representantes 

de París S.A. 

 

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 13 de Octubre de 2008, con asistencia de 

doña María Paulina de la Cuadra Becker, por sí y de la egresada de derecho doña Carla 

Encalada, en representación de París S.A., que rola a fojas 21. 

 

11.- Documento de fojas 23, consistente en fotocopia autorizada ante Notario de la guía de 

despacho Nº 133, de 11 de Noviembre de 2000, de doña María Paulina de la Cuadra 

Becker, correspondiente a gorros Aussie-hats. 

 

12.- Documento de fojas 24, correspondiente a fotocopia de la factura Nº 225, de 6 de Abril 

de 2001, de doña María Paulina de la Cuadra Becker, correspondiente a sombreros de cuero 

Aussie hat y otros productos. 

 

13.- Documento de fojas 26 y 27, correspondiente a carta dirigida a doña Paulina de la 

Cuadra B. por Comercializadora Nixon Ltda., acompañándole cheques en pago de su orden 

de compra cuya fotocopia se adjunta. 
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14.- Documento de fojas 28 a 30, consistente en reporte AWB a nombre de doña Paulina de 

la Cuadra Becker, por importación de productos Driza-Bone, con fecha 10 de Junio de 

2003. 

 

15.- Documento de fojas 31, consistente en un documento denominado PACKING LIST 

FOR GOODS DISPATCHED TO: PAULINA DE LA CUADRA BECKER, CHILE, en el 

que se detallan facturas de importación de productos Driza-Bone, con fecha 6 de Octubre 

de 2004. 

 

16.- Fotocopia autorizada ante Notario de la guía de despacho Nº 419, de 19 de Julio de 

2006, de doña María Paulina de la Cuadra Becker, por concepto de retiro de productos de 

muestra. 

 

17.- Documento de fojas 33, que corresponde a impresión de factura electrónica Nº 14, de 

Paulina de la Cuadra Becker, de fecha 28 de Junio de 2007, que en concepto de la parte que 

los presenta corresponde a venta de productos australianos. 

 

18.- Documento de fojas 34, correspondiente a impresión de la factura electrónica Nº 38, de 

doña María Paulina de la Cuadra Becker, de 30 de Julio de 2008, correspondiente a venta 

de sombreros, impermeable y cera. 

 

19.- Escrito de fojas 35 y siguientes, correspondiente a presentación hecha por doña María 

Paulina de la Cuadra Becker, conteniendo sus argumentos y pruebas de mejor derecho 

sobre el nombre de dominio en disputa. 

 

20.- Documento de fojas 38, consistente en impresión de la información que aparece en la 

página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores París 

S.A. son dueños de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL”, registrada con el Nº 738.977, 

en la clase 24, con una nota que señala que se otorga protección al conjunto. 

 

21.- Documento de fojas 39, consistente en impresión de la información que aparece en la 

página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores París 

S.A. son dueños de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL”, registrada con el Nº 722.108, 

en la clase 18, con una nota que señala que se otorga protección al conjunto. 

 

22.- Documento de fojas 40, consistente en impresión de la información que aparece en la 

página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores París 

S.A. son dueños de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL”, registrada con el Nº 722.109, 

en la clase 20, con una nota que señala que se otorga protección al conjunto. 

 

23.- Documento de fojas 41, consistente en impresión de la información que aparece en la 

página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores París 

S.A. son dueños de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL”, registrada con el Nº 743.382, 

en la clase 25, con una nota que señala que se otorga protección al conjunto. 

 

24.- Documento de fojas 42, consistente en impresión de la información que aparece en la 

página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores París 

S.A. son dueños de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL”, registrada con el Nº 743.383, 

en la clase 22, con una nota que señala que se otorga protección al conjunto. 

 

25.- Documento de fojas 43, consistente en impresión de la información que aparece en la 

página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores París 

S.A. son dueños de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL”, registrada con el Nº 803.310, 

en la clase 24, con una nota que señala que se otorga protección al conjunto. 

 

26.- Documento de fojas 44, consistente en impresión de la información que aparece en la 

página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores París 
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S.A. son dueños de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL”, registrada con el Nº 803.311, 

en la clase 18, con una nota que señala que se otorga protección al conjunto. 

 

27.- Documento de fojas 45, consistente en impresión de la información que aparece en la 

página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores París 

S.A. son dueños de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL”, registrada con el Nº 803.312, 

en la clase 25, con una nota que señala que se otorga protección al conjunto. 

 

28.- Documento de fojas 46 y siguientes, consistente en impreso de la información 

contenida en la página web http://www.paris.cl en las que se da cuenta de la 

comercialización de lentes de sol Aussie. 

 

29.- Documento de fojas 61 y 62, consistente en resultado de la búsqueda efectuada para la 

expresión “AUSSIE INTERNATIONAL” en el buscador Google. 

 

30.- Documento de fojas 63 y siguientes, consistente en fotocopia del fallo recaído en el 

juicio arbitral sobre inscripción del nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, dictado por la 

Juez Arbitro Sra. Janett Fuentealba Rollat. 

 

31.- Escrito de fojas 70 y siguientes, en el cual la parte de París S.A. presenta su demanda 

arbitral por asignación de nombre de dominio y acompaña sus medios de prueba. 

 

32.- Resolución de fojas 76, de 28 de Octubre de 2008, mediante la cual se proveen los 

escritos de ambas partes y se les da traslado recíproco de los mismos y su notificación 

mediante correo electrónico de fojas 77, de fecha 28 de Octubre de 2008. 

 

33.- Escrito de fojas 78, en el cual la parte de París S.A. evacúa el traslado conferido en 

autos. 

 

34.- Resolución de fojas 79, de 7 de Noviembre de 2008, mediante la cual se tiene por 

evacuado el traslado por parte de París S.A. y su notificación a las partes mediante correo 

electrónico de fojas 80, de fecha 7 de Niviembre de 2008. 

 

33.- Resolución de fojas 81, de 11 de Junio de 2009, mediante la cual se cita a las partes a 

oír sentencia y su notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia se 

encuentra agregada a fojas 82. 

 

 

 

Y TENIENDO PRESENTE: 

 

I.- Que son parte en este juicio doña María Paulina de la Cuadra Becker, RUT Nº 

8.652.115-6, domiciliada en Alcalde Rutilio Rivas 7226, La Reina, Santiago y París S.A., 

RUT Nº 81.201.000-K, domiciliados en Avda. Kennedy Nº 9001, Piso 4, Las Condes, 

Santiago. 

 

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre 

doña María Paulina de la Cuadra Becker, como primera solicitante, y París S.A., como 

segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para 

la inscripción del nombre de dominio aussie.cl, y determinar a quién corresponde el mejor 

derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio. 

 

III.- Que en su presentación de fojas 35 y siguientes, doña María Paulina de la Cuadra 

Becker, funda su petición en los siguientes antecedentes: 
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Señala que representa en Chile a varios proveedores de sombreros australianos y a la línea 

Driza-Bone, también australiana. Importa y distribuye sus productos en Chile desde el año 

2000. 

 

En 2007 le surgió la inquietud de contar con una plataforma virtual donde exhibir y ofrecer 

en forma directa y personalizada los productos australianos con los que trabaja, razón por la 

cual implementó la página web www.aussie.cl. 

 

Hace ver que la idea de nombrar www.aussie.cl a su tienda virtual surge del hecho de que 

el término “aussie” le resulta muy familiar y corriente desde que se inició trabajando el año 

2000 con productos tradicionales de Australia. 

 

La palabra “aussie” es un término propiamente australiano, usado por ellos para 

autodenominarse, y que tiene una connotación positiva que denota orgullo y satisfacción. 

 

Por esa razón estima que el dominio pedido es el nombre más acertado, propio y adecuado 

para denominar su sitio web, ya que en él se mostrarán artículos típicos australianos como 

son los productos “oilskin” de Driza-Bone y los característicos sombreros australianos, 

entre ellos el famoso sombrero de cuero de canguro. 

 

IV.- En su presentación de fojas 70 y siguientes, los señores París S.A., fundan su petición 

en los siguientes antecedentes: 

 

Comienzan haciendo una reseña histórica de la empresa París S.A., sucesora de la 

denominada Almacenes París S.A., cuyos orígenes se remontan al año 1900, cuando don 

José María Couso crea la tienda “Mueblería París”. 

 

Hacen ver que París S.A. posee numerosos registros de la marca “AUSSIE 

INTERNATIONAL” inscrita para distinguir productos de las clases 18, 20, 22, 24 y 25. 

 

En cuanto a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado aussie.cl y París S.A., 

señalan que esta empresa se dedica a la venta de un sinnúmero de productos de las más 

diversas marcas nacionales e internacionales, debiendo registrar las marcas que 

comercializa. 

 

Como se aprecia de su comparación, la marca AUSSIE INTERNATIONAL y el signo 

pedido aussie.cl coinciden en el elemento más distintivo y característico de la marca, ya que 

la expresión “INTERNATIONAL” corresponde a un término en el idioma inglés que 

traducido al español significa “INTERNACIONAL”, es decir, se trata únicamente de un 

complemento o elemento secundario que dice relación o alude al elemento central y más 

destacado “AUSSIE”. 

 

En cuanto a los antecedentes de derecho aplicables en la especie, señalan que los nombres 

de dominio corresponden a la dirección electrónica o a una denominación por medio de la 

cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de la red; de modo tal que el 

concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario 

en Internet. 

 

En este sentido señalan que deben aplicarse los siguientes criterios para la resolución de los 

conflictos de asignación de nombres de dominio: 

 

a).- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de 

dominio. 

 

Señalan que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y 

propósitos de las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres 
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de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como 

identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. 

 

Dado que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular 

y de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet, la 

resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre 

otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para signos pedidos como nombre 

de dominio; y como París S.A. es titular de una familia de registros marcarios vigentes, si 

se asigna éste al demandado, se estaría produciendo una dilución de la marca comercial 

registrada. 

 

b).- Criterio de la notoriedad del signo pedido. 

 

Esta teoría postula que el titular del nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido 

al mismo fama, notoriedad y prestigio. 

 

En la aplicación de este criterio se debe concluir que París S.A. efectivamente cuenta con 

una línea de productos AUSSIE INTERNATIONAL, la cual los consumidores asocian a 

ese origen y les da, por tanto, un mejor derecho sobre el dominio en disputa. 

 

c).- Criterio del mejor derecho por uso empresarial legítimo. 

 

Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio 

indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos 

productos o servicios. 

 

Para tal efecto acompañan documentación que, sostienen, acredita el uso efectivo de la 

marca “AUSSIE INTERNATIONAL”. 

 

d).- Criterio de la identidad. 

 

El criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en 

conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea 

idéntico o muy similar al mismo. 

 

En razón de lo anterior, estiman que el nombre de dominio les debe ser asignado ya que son 

titulares de la expresión “AUSSIE INTERNATIONAL”, cuyo elemento principal coincide 

plenamente con el dominio en disputa. 

 

e).- Convenio de París. 

 

El Convenio de París, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, en su 

Artículo 6 bis se refiere a las marcas notoriamente conocidas y señala que “ocurrirá lo 

mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca 

notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”. 

 

Mencionan también la norma del Artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional que 

contiene disposiciones destinadas a impedir la competencia desleal y en particular prohíbe 

los actos capaces de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 

 

En su conclusión, recapitulan sobre lo ya señalado y terminan pidiendo tener por presentada 

la demanda en juicio arbitral contra doña María Paulina de la Cuadra Becker, acogerla a 

tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio “aussie.cl” a París 

S.A. 
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V.- Que en su escrito de fojas 78, la parte de París S.A., al evacuar el traslado conferido en 

autos, señalan que la circunstancia de que una persona importe un determinado tipo de 

productos no le otorga derecho para registrar, por ese solo hecho, una marca comercial, 

nombre de dominio u otro privilegio análogo; e insisten en los derechos que se derivan de 

su condición de titulares de la marca comercial registrada “AUSSIE INTERNATIONAL”. 

 

VI.- Que la afirmación de la primera solicitante en su presentación de fojas 35, de dedicarse 

comercialmente a la importación de productos australianos, no ha sido controvertida por la 

parte contraria y los documentos que ésta acompañó de fojas 23 a 34, tampoco fueron 

objetados.  

 

VII.- Que con los documentos de fojas 38 a 45, se tendrá por acreditado que los señores 

París S.A. son titulares de la marca “AUSSIE INTERNATIONAL” registrada en las clases 

18, 20, 22, 24 y 25; en todos los casos “con protección al conjunto”. 

 

VIII.- Que con los documentos de fojas 46 a 60, se tendrá por acreditado que los señores 

París S.A. comercializan una línea de lentes de sol que identifican como Aussie Hardcandy; 

Aussie Lenny; Aussie Janis; Aussie Campell; Aussie Naz Stone; Aussie Funk tortoise; 

Aussie Naz Black; Body Rockers Aussie; Aussie Bono y Aussie Kiruna. 

 

IX.- Que con los documentos aportados a los autos, no hay antecedente alguno que permita 

acreditar que los señores París S.A. hacen un uso comercial de su marca registrada 

“AUSSIE INTERNATIONAL”. 

 

X.- Que al haber sido concedidos todos los registros de la marca “AUSSIE 

INTERNATIONAL” con una nota que establece “con protección al conjunto”, de ello se 

desprende que ninguna de las palabras que forman la marca, gozan de protección 

aisladamente consideradas. 

 

XI.- Que con lo anterior se puede concluir que no existe en el proceso antecedentes que 

permitan acreditar que la marca de propiedad de París S.A. tenga el carácter de un signo 

notorio o famoso. 

 

XII.- Que se tendrá por efectivo el hecho de que la palabra “aussie” significa “australiano” 

tal como se señala en el Diccionario Inglés Español Simon and Schuster Consist 

International Dictionary, 1973, SBM y 671-22020-9, página 35, que ha sido consultado por 

el suscrito en virtud de las facultades contenidas en el Nº 10 del acta del comparendo de 

fojas 21, en el que se fijaron las normas de procedimiento. 

 

XIII.- Que en virtud de lo anterior se concluye que la expresión “aussie” motivo del 

presente conflicto, es un término habitual que no goza de derechos de exclusividad en favor 

de ninguna de las partes en forma aisladamente considerado. 

 

XIV.- Que con los documentos de fojas 23 a 34, se tendrá por acreditado que doña María 

Paulina de la Cuadra Becker también realiza una actividad comercial real y efectiva que 

hace razonable la utilización del nombre de dominio que ha pedido, existiendo igualmente  

en su favor un uso empresarial legítimo del mismo. 

 

XV.- Que dado que el segundo solicitante tiene una marca registrada que no utiliza 

comercialmente tal como está inscrita; que no le confiere exclusividad sobre el término 

pedido como nombre de dominio y que el uso que hace del mismo se limita a la 

identificación de anteojos de sol en conjunto con otros elementos diferenciadores, distintos 

del contenido de su marca comercial registrada, todo ello hace concluir que en verdad no 

posee un derecho preexistente legalmente protegido, sobre el término materia de este 

conflicto. 
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XVI.- Que estando ambos solicitantes en una posición de igualdad, sin que ninguno de ellos 

tenga un mejor derecho sobre el otro, ya que ambos hacen un uso legítimo de la expresión 

en el comercio, sólo cabe asignar el nombre de dominio en disputa a aquella parte que fue 

más diligente y lo solicitó en primer lugar. 

 

 

RESUELVO: 

 

I.- Rechazar la solicitud de París S.A., RUT Nº 81.201.000-K, para la inscripción del 

nombre de dominio aussie.cl. 

 

II.- Acoger la solicitud de doña María Paulina de la Cuadra Becker, RUT Nº 8.652.115-6, y 

asignarle en forma definitiva el nombre de dominio aussie.cl. 

 

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo 

previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 

 

 

 

Andrés Echeverría Bunster 

 

 

 

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 

5.199.640-2. 

 

 

Santiago, 26 de Junio de 2009. 


