Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio bebeclub.cl

Santiago, a 27 de julio de 2006.
Vistos:

Primero: Que por oficio OF05731 de 15 de marzo de 2006, el cual rola a fojas 1 de autos,
el suscrito fue notificado de su designaciéon como Arbitro en el conflicto trabado por la

inscripcién del nombre de dominio bebeclub.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto, Asesorias y Servicios Comerciales Tres Marias Limitada, representada por don
Eduardo German lhnen Aravena, ambos domiciliados en Almirante Zegers 814 C,
Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio
bebeclub.cl, el cual pidi6 a su favor el dia 04 de octubre de 2005 a las 15:30:35 GMT vy
Almacenes Paris Comercial S.A., representada por Sargent & Krahn, en la persona de
Sandra Seguel, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes,
Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio
bebeclub.cl, el cual pidid a su favor el dia 28 de octubre de 2005 a las 17:10:28 GMT.

Tercero: Que por resolucion de fecha 16 de marzo de 2006, la cual rola a fojas 5 de autos,
el suscrito aceptd el cargo y juré6 desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible,
fijlando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia
27 de marzo de 2006 a las 09:40 horas.

Cuarto: Que la resolucién y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas por
carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 17 de marzo de 2006, segun consta

de los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 8 de autos.

Quinto: que con fecha 27 de marzo de 2006, a las 17:20 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de ambas partes, representadas por don Eduardo German
Ihnen Aravena y por don James Robert Black Duvanced, todo ello segun consta del acta

levantada al efecto y que rola a fojas 19 de autos.

Sexto: Que por escrito de fecha 11 de abril de 2006, el cual rola a fojas 21 de autos, la

parte de Almacenes Paris Comercial S.A., demandd el mejor derecho al nombre de



dominio bebeclub.cl, invocando lo siguiente: en el afio 1900, don José Maria Couso creé
la tienda “Muebleria Paris”, ubicada en el centro de Santiago, sentando las bases para lo
que, mas de un siglo después, se convertiria en una de las empresas lideres en retail en
Chile: Almacenes Paris. Que en el ano 1950, Muebleria Paris amplié su oferta de
productos al rubro vestuario y otros relacionados, cambiando ademas su nombre por el
actualmente conocido: Almacenes Paris. Que en 1980 la empresa dio un importante paso
al crear la Tarjeta Paris, siendo pionera en el negocio del crédito. Dos afios mas tarde se
inaugurod la tienda Plaza Lyon, siendo ésta la primera tienda por departamentos ubicada
en el sector de Providencia. Que en los afios 90 eran ya 8 las tiendas inauguradas en
distintos malls de Santiago, y en regiones, en Temuco y Concepcion. Que en el afio 1996
se inscribio la sociedad en la Superintendencia de Valores y Seguros y se abrid en la
Bolsa de Valores, realizando un aumento de capital de $ 35 mil millones colocado
exitosamente entre inversionistas institucionales y particulares. Para coronar 100 afios de
exitosa trayectoria, en 1999 Almacenes Paris lanzé al mercado su portal de ventas por
Internet, siendo la primera cadena de tiendas por departamentos en Chile en llevar a cabo
esta iniciativa. Que, para el afio 2003 esta multitienda cuenta con 20 tiendas, aumentando
su presencia en distintas regiones del pais, como Antofagasta, Vifia del Mar, entre otras.
Asimismo, se concretd la apertura del Banco Paris mediante la compra de la divisién
Santiago Express al Banco Santander Santiago. Que Almacenes Paris S.A. es una
reconocida multitienda, que ha llegado a ser a través de los afios una de las mas grandes
del pais. Que dicha entidad presta diversos servicios, los cuales son reconocidos por ser
de excelencia y de calidad, muchos de los cuales estan asociados al signo en cuestién,
como por ejemplo: a) Viajes PARIS; b) Seguros PARIS; c) Novios PARIS; d) Remates
PARIS; e) Casa PARIS; f) CLUB BEBE. Que, en vista de lo anterior, se entiende el
interés de la parte en el signo en disputa. Menciona el ejemplo de que si uno ingresa al
sitio web de www.paris.cl, en la parte superior se reflejan los items sefalados previamente
de forma de links, para que los consumidores consulten de acuerdo a sus propias
necesidades. En el conflicto por el nombre de dominio bebeclub.cl alega un evidente
mejor derecho, pero especialmente busca resguardar un signo estrechamente asociado a
su negocio. Que, actualmente, cada vez es mas comun la venta de productos a través de
internet, lo que ha facilitado enormemente el comercio, por lo que los nombres de dominio
han pasado a ser esenciales dentro del marketing. Para ello es vital que no se produzcan
situaciones de confusiéon y que los nombres de dominio sean un reflejo fiel de su titular.

Que, reforzando aun mas su pretension, la parte alega ser titular de los siguientes



registros marcarios relacionados: a) Registro N° 611.094, Club Bebé Paris, mixta, para
distinguir servicios de la clase 42; b) Registro N° 605.902, Club Bebé Paris, mixta, para
distinguir todos los productos de la clase 16; c) Registro N° 605.903, Club Bebé Paris,
mixta, para distinguir servicios de la clase 35. Alega ademas ser titular del nombre de
dominio clubbebe.cl, el cual tiene una evidente similitud grafica y fonética con el nombre
sub-lite, encontrandose sélo invertido el orden de las palabras, y teniendo ambos el
mismo significado conceptual. Desde el punto de vista del derecho a aplicar, menciona los
criterios “first come, first served”, de identidad, de titularidad sobre marcas comerciales y
su relacion con los nombres de dominio, de creacion intelectual del signo pedido, de mejor
derecho por el uso empresarial legitimo, de inscripcion abusiva del solicitante, asi como
normativa pertinente al conflicto. En mérito de todo lo antes expuesto, solicita le sea

asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

Séptimo: Que por resolucién de fecha 12 de abril de 2006, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 38 de autos, el tribunal confirié traslado de la demanda a
la parte de Asesorias y Servicios Comerciales Tres Marias Limitada, el cual fue evacuado

en rebeldia.

Octavo: Que por resolucion de fecha 3 de mayo de 2006, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 39 de autos, el tribunal recibi6 la causa a prueba, fijando
los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses
de las partes en la denominacion bebeclub, y 2.- Utilizacion efectiva que las partes

realizan o han realizado de la denominacién bebeclub.

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

Por la parte de Almacenes Paris Comercial S.A., la documental consistente en los
siguientes instrumentos: 1.- Copia de documentos del sitio www.nic.cl en que se da
cuenta de la titularidad a favor de la parte del nombre de dominio clubbebe.cl (fojas 27);
2.- Registros de la marca club paris bebe (fojas 28 a 32); 3.- impresiones del sitio web
www.paris.cl , en los relacionado a CLUB BEBE PARIS (fojas 33 a 37).

Por la parte de Asesorias y Servicios Comerciales Tres Marias Limitada no se rindieron
pruebas.

Décimo: que por resolucion de fecha 16 de junio, notificada a las partes con esa misma

fecha, la cual rola a fojas 40 de autos, el tribunal cité a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:



Primero: Que, acompafiados en tiempo y forma los documentos referidos en el acapite
noveno de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de
observacion o reservas, razén por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.
Segundo: Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene
un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse
cual es la posicion de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas
rendidas.

Tercero: Que la parte de Asesorias y Servicios Comerciales Tres Marias Limitada sélo ha
demostrado ser la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que
la ampara con la presunciéon de mejor derecho a su favor conocida como principio “first
come, first served”, la cual, sin embargo, no es una presuncién de derecho y puede ceder
ante prueba contraria.

Cuarto: La parte de Almacenes Paris Comercial S.A., en tanto, ha demostrado los
siguientes puntos de interés respecto del nombre de dominio en disputa: 1.- Ser titular de
la marca “club bebe paris” a lo menos desde el 23 de octubre de 2001 (documentos de
fojas 28 a 32); Ser duena del nombre de dominio clubbebe.cl desde el 14 de septiembre
de 2004 (documento de fojas 27) y comerciar y publicitar activamente el drea de negocios
“club bebe paris” , también presentado como club bebe (fojas 33 a 37).

Quinto: Al sopesar la posicion y las pruebas rendidas por ambas partes, el Tribunal
adquiere la convicciéon de que la demandante Almacenes Paris Comercial S.A. tiene
importantes derechos marcarios y de dominio, y amplios intereses, en las denominaciones
“club bebé paris” y “club bebé”, los cuales son anteriores a la solicitud de nombre de
dominio formulada por la parte de Asesorias y Servicios Comerciales Tres Marias
Limitada. Tales denominaciones, si bien no son coincidentes con el nombre de dominio en
disputa “bebeclub.cl”, tienen una evidente similitud grafica y fonética y un mismo
significado conceptual, pues se trata del mismo nombre con las palabras “club” y “bebé”
invertidas. Frente a tales comprobaciones, la parte de Asesorias y Servicios Comerciales
Tres Marias Limitada no afiadié a la presuncion que dimana de su calidad de primera
solicitante otros argumentos de mejor derecho, ni ellos resultan ostensibles de su hombre
0 razon social o de otros antecedentes allegados al proceso. Lo anterior hace presumir al
Tribunal que, de asignarse el nombre de dominio en disputa al demandado y primer
solicitante, se generaran efectivos riesgos de confusion y de diluciébn marcaria para la

demandante respecto de sus marcas y dominio “club bebe”, pues es dable pensar que los



usuarios de tales productos y servicios, peculiarmente en la red internet, buscaran
acceder a ellos indistintamente por los nombres “club bebe” y “bebe club”, entendiendo
que son la misma cosa.

Sexto: Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima que la demandante ha
justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa bebeclub.cl,
superior al de la primera solicitante, razén por la cual dara lugar a la demanda en la forma

que pasara 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:

Primero: Que se acoge la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio
bebeclub.cl al segundo solicitante, Almacenes Paris Comercial S.A.

Segundo: Que cada parte soportara sus costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién 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 electrénico para fines

informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

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



