FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<FSTCHILE.CL>

- ROL7874-

Santiago, 11 de enero de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 7874 de fecha 17 de agosto de 2007 el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito
la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del
nombre de dominio <fstchile.cl>.

SEGUNDQ: Que el suscrito acepté el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante Hugo Andrés Araneda Cordier, Rut: 12.021.283-4, Hernando de
Magallanes 1677, Depto. 1009, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante
PARIS S.A. Rep. Sargent & Krahn, Rut: 81.201.000-K, Contacto Administrativo Sandra
Seguel, Avda. Kennedy N° 9001, Piso 4, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia miércoles 29 de agosto de 2007, a las 16:30 horas en la
sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asisti6 don Sebastian Mimica, en
representacion del primer solicitante y don Eduardo Lobos, en representacion del
segundo solicitante, y el Sr. Juez Arbitro, no hubo conciliacién, acordandose las
Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 21, con fecha 21 de septiembre 2007, se declar6 abierto el
Periodo de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

SEPTIMO: Que, a fojas 22, con fecha 4 de octubre de 2007, don Matias Somarriva
Labra, en representacion del segundo solicitante presenté demanda arbitral por la
asignacion del nombre de dominio <fstchile.cl>:

a. Que, en 1950 “Muebleria Paris” amplié su oferta de productos al rubro vestuarios y
otros relacionados, cambiando ademas su nombre por el conocido: Almacenes Paris,
actualmente PARIS S.A. Ya en 1980, dio un importante paso al crear la “Tarjeta
Paris”, siendo pionera en el negocio del crédito. En 1999 PARIS S.A. lanz6 al mercado
su portal de ventas por Internet, siendo la primera cadena de tiendas por
departamentos en Chile en llevar a cabo esta iniciativa.

b. Que, comercializadora Foster Ltda., FOSTER O FST, es una sociedad de
responsabilidad limitada chilena, filial de Paris S.A. que confecciona y comercializa
vestuario a accesorios para hombres y mujeres. FST tiene tiendas en los malls Alto
Las Condes, Parque Arauco, Florida Center, Plaza Trébol, Plaza Oeste, Outlet Maipu,
Marina Arauco y Portal Temuco. Asimismo, cabe tener presente, que los productos
FST de su mandante se comercializan de manera exclusiva en todas las tiendas PARIS
a lo largo de CHILE.

c. Que, a modo de ejemplo es posible sefialar que su sociedad filial Comercializadora
Foster Ltda., FST o FOSTER ha registrado marcas comerciales consistentes en la



expresion FST, FOSTER FST y otras similares. Asi, la marca “FST” se encuentra
amparada por los siguientes registros marcarios que se detallan a continuacion:

1. Registro N° 620.007, FST, denominativa, para distinguir todos los productos de la

clase 25.

2. Registro N° 560.567, FOSTER FST, mixta, para distinguir todos los productos de la

clase 25.

Asimismo, su mandante es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios

gue se detallan a continuacién:

1. Registro N° 556.099 FOSTER F, denominativa, para la clase 25.

2. Registro N° 560.568 FOSTER FTR, denominativa, para la clase 25.

3. Registro N° 641.789 FOSTER FTR, mixta, para la clase 25.
d. Que, la expresion FST ha identificado a la sociedad filial de su mandante en el
mercado desde hace bastantes afios. A este respecto cabe sefialar que la expresion
FST corresponde a una abreviacién de la expresién FOSTER, y a su vez, esta expresion
forma parte de la razon social de la sociedad filial de su mandante. Es por ello que
existe una clara y evidente similitud entre la marca de su representada y el nombre
de dominio en disputa.
e. Que, el nombre de dominio solicitado contiene integramente y se estructura sobre
la expresion FST, lo que pone de manifiesto la identidad casi absoluta existente
entre el dominio en cuestion y la marca de su representada, la adicion de la palabra
CHILE, no logra agregar distintividad al nombre de dominio en disputa puesto que,
Comercializadora Foster Ltda., es una sociedad de responsabilidad limitada chilena,
Y, en consecuencia, la linea de vestuario FOSTER o FST es una linea de ropa de origen
chileno. Asi las expresiones FST més CHILE, razonablemente causara confusién en los
usuarios de Internet pues éstos tenderan con toda légica a pensar que el nombre de
dominio FSTCHILE.CL, estd relacionado con Comercializadote Foster Ltda. y por
ende, con su mandante.
f. Que, la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio (ICANN) reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de dichos
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion asi en su
titulo preliminar dicha normativa sefiala que se consideraran como fundamentos para
iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “El nombre de dominio
otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”
g. Que, a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los articulos
20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En sintesis, el criterio que reconoce la
relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho
universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicacién a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este
caso, dado que su mandante es titular de las marcas comerciales “FST” y “FOSTER
FST”, a las cuales su representada ha otorgado fama y notoriedad en nuestro pais, y
gue ademas coinciden plenamente con el elemento distintivo del dominio solicitado,
FSTCHILEC.
h. Que, segun el criterio de la identidad el que ha sido recogido por la jurisprudencia
nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio
“vifiasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en
disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo”.
i. Que, el Convenio de Paris en su articulo 6 bis establece entre otras cosas que:“Los
paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la
reproduccién, imitacion o traduccién, susceptibles de crear confusion, de una marca
gue la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida...”.



j. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafié con citacién los
siguientes documentos:

1. Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en el nimero 3 de lo
principal de esta presentacion.

2. Impresion de la estructura societaria y de filiales de Cencosud S.A. donde consta
que Comercializadora Foster Ltda. es una sociedad filial de Paris S.A.

OCTAVO: Que, a fojas 51, con fecha 9 de octubre de 2007 este Tribunal Arbitral
tiene por presentada la demanda de asignacion del nombre de dominio interpuesta
por don Matias Somarriva Labra, en representacion del segundo solicitante, en el
periodo de planteamientos correspondiente.

NOVENO: Que, a fojas 42, con fecha 8 de octubre de 2007, don Hugo Araneda Cordier
en representacion del primer solicitante presento los siguientes argumentos de mejor
derecho por la asignacion del nombre de dominio <fstchile.cl>:

a. Que, adquirié el nombre de dominio con fecha 17 de mayo de 2007 como medio
electrénico de comunicacion y publicacién del sitio Web para la empresa “Tecnologias
de Informacién Financial Software Technologies Ltda. y que se podra utilizar como
nombre de fantasia para fines comerciales, de propaganda y de toda otra indole.

b. Que, realizd la inscripcién del dominio fstchile.cl a su nombre, como representante
de la empresa, al no disponer del Rut de la empresa “fstchile Ltda.”, con posterioridad
a la inscripcion del dominio Impuestos Internos hizo entrega del Rol Unico Tributario
76.860.560-2.

C. Que, la empresa que representa tiene como giro la comercializacion, distribucion,
promocion de contratos de software y otras prestaciones informaticas y
computacionales.

d. Que para probar sus asertos el primer solicitante acompafio el siguiente documento:
1. Fotocopia legalizada de constitucion de la sociedad “Tecnologias de Informacion
Financial Software Technologies Limitada”.

DECIMO: Que, a fojas 49, con fecha 9 de octubre de 2007 este Tribunal Arbitral tiene
por presentados los argumentos de asignacién del nombre de dominio interpuestos
por don Hugo Araneda Cordier, en representacion del primer solicitante, en el
periodo de planteamientos correspondiente.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 52, con fecha 9 de octubre de 2007, se declara
abierto el periodo de respuestas por cinco dias habiles.

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 53, con fecha 18 de octubre de 2007 don Hugo
Araneda Cordier presento escrito de respuestas por las consideraciones que pueden
resumirse en las siguientes:

a. Que, la inscripcion del dominio FSTCHILE.CL, se realizé con los fines de posicionar
el nombre de la empresa “Tecnologias de Informacion Financial Software
Techonologies Limitada”, donde Hugo Andrés Araneda Cordier, aparece como el
representante legal de la empresa lo que consta en la escritura y en la publicacién
del ejemplar nimero 38.783 del diario oficial del dia 08 de Junio de 2007, en donde
ademas se estipula que podra usar el nombre de fantasia “FSTCHILE Ltda.

b. Que, la empresa Comercializadora Foster Ltda., tiene los registros de la marca
para la clase 25 y que no tienen absolutamente nada relacionado con el giro que
FSTCHILE Ltda., por tanto, la utilizacion FSTCHILE.CL como nombre de dominio en
Internet no genera confusién alguna entre la marca que el demandante detalla y la
empresa FSTCHILE Ltda.

c. Que, la vinculacion que Tecnologias de Informacion Financial Software
Technologies Limitada tiene con el nombre de dominio FSTCHILE Ltda. Corresponde a
la abreviacion de la letra inicial de las palabras relevantes del nombre de la empresa
descartando las palabras “tecnologias de informacion” aduciendo como dichos
términos a la actividad general de la empresa, existiendo una similitud completa y
representativa entre Fstchile.Cl y Tecnologias De Informacion Financial Software




Technologies agregando ademas con la palabra “CHILE” referente al nombre del pais
de origen, formando asi la palabra “FSTCHILE”.

d. Que, la abreviatura de la palabra “FST” sobre la palabra FOSTER, solo consiste en
un extracto de algunas de las letras y que ademas son las mismas letras de muchas
palabras como son FIESTA, FESTEJAR, o de la gran cantidad de frases compuestas
posibles de formar con las letras F, Sy T, y que por tanto no merecen el criterio de
identidad de la marca FOSTER sobre otras marcas ademas de mencionar que solo son
utilizadas para la clase 25.

e. Que, no es de relevancia el ejemplo mencionado con respecto al nombre de
dominio “vifiasdelmaipo.cl”, pues el nombre en cuestién referencia textualmente a
palabras claves representativas con vifias ubicadas en la zona geografica del Maipo y
gue no tiene directa ni indirecta relacién con la tramitacion del dominio
FSTCHILE.CL, y que tampoco se trata de alguna abreviatura.

f. Que, en cuanto al criterio de la notoriedad, siendo subjetivo a la percepcién de las
personas, la fama y notoriedad de la marca mencionada con el demandante muestra
gue la fama corresponde solo a la marca FOSTER y no a FST, ademas de ser la marca
FOSTER relacionada con vestuario y no con tecnologias de informacién, por tanto no
cabe duda alguna que el criterio de la notoriedad no es aplicable sobre la marca FST
sobre el nombre de dominio FSTCHILE.CL. Dicho de otro modo, la marca sobre la cual
aduce el demandante no tiene similitud alguna con el nombre de dominio en
cuestion.

DECIMOTERCERO: Que, a fojas 58, con fecha 29 de octubre de 2007, este tribunal
Arbitral tiene por contestada la demanda por parte de don Hugo Araneda Cordier, en
representacion del primer solicitante, en el periodo de respuestas correspondiente.
DECIMOCUARTO: Que, a fojas 59, fecha 5 de noviembre de 2007, el Tribunal Arbitral
resolvié citar a las partes a oir sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier
interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que
las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de
esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante ademas de haber alegado en su favor el criterio
de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de
dominio en disputa, ha sefialado como argumentos de mejor derecho adicionales, la
circunstancia de haber solicitado el nombre de dominio con fecha 17 de mayo de
2007 como medio electronico de comunicacion y publicacion del sitio Web para la
empresa “Tecnologias de Informaciéon Financial Software Technologies Ltda.,
realizando tal solicitud a su nombre, como representante de la empresa, al no
disponer del Rut de la empresa “fstchile Ltda.”, con posterioridad a la inscripcion del
dominio Impuestos Internos hizo entrega del Rol Unico Tributario 76.860.560-2. Tales
hechos se encuentran acreditados por la prueba documental aportada por el primer
solicitante.

TERCERO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante sefialé que la expresién
FST corresponde a una abreviacién de la expresién FOSTER, y a su vez, esta expresion
forma parte de la razon social de la sociedad filial de su mandante, habiendo
protegido marcariamente tanto la expresion foster como fst, y en lo que concierne a
la sigla fst, que se vincula de modo mas directo con la controversia de autos, por
medio de los registros N° 620.007, FST, denominativa, para distinguir los productos



de la clase 25y, el N° 560.567, FOSTER FST, mixta, para distinguir los productos de la
clase 25. Asi las cosas la parte sostiene que el nombre de dominio solicitado contiene
integramente la expresion FST, lo que pone de manifiesto la identidad existente
entre el dominio en cuestién y la marca de su representada.

CUARTO: Que, haciéndose cargo de los argumentos de la segunda solicitante, el
primer solicitante ha sefialado que la empresa Comercializadora Foster Ltda., tiene
los registros de la marca para la clase 25 los que no tienen nada relacionado con el
giro de FSTCHILE Ltda., por tanto, la utilizacion FSTCHILE.CL como nombre de
dominio en Internet no generara confusién entre la marca que el demandante detalla
y la empresa FSTCHILE Ltda., criterio que es compartido por el tribunal, toda vez que
se encuentra acreditado en autos los giros claramente diferenciados de ambas
sociedades, una vinculada al rubro vestuario y la otra a las nuevas tecnologias de la
informacion.

QUINTO: Que, de tal forma el primer solicitante no discute la propiedad marcaria
invocada, sino que alega que en materia de marcas rigen criterios de especialidad y
territorialidad en base a los cuales se limita la proteccion s6lo a las materias
incorporadas en la clase del registro internacional de marcas para el cual se ha
practicado el Registro.

SEXTO: Que, también este tribunal estima el argumento esgrimido por el primer
solicitante en el sentido que la marca renombrada de la sociedad segunda solicitante
es foster y no fst, tal como ha podido comprobar por su experiencia directa este juez
arbitro.

SEPTIMO: Que, confirmando lo expresado, se observa por parte del primer solicitante
una actividad mercantil seria y consistente al haber solicitado el dominio en disputa
fstchile.cl, toda vez que éste corresponde a la abreviacion de la letra inicial de las
palabras relevantes del nombre de la empresa -sigla-, existiendo similitud completa y
representativa entre el dominio Fstchile.Cl y el nombre de la sociedad para la cual
solicité el nombre de dominio el primer solicitante, asi como entre el nombre de tal
sociedad y el objeto de actividad mercantil por ella declarado.

OCTAVO: Que este tribunal considera aplicable en este caso el principio de libertad
de emprendimiento en materia econémica que reconoce la Constitucién Politica de la
Republica, en el articulo 19 N° 21, como derecho subjetivo publico que favorece al
primer solicitante, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el
derecho de propiedad que reconoce el articulo 19 N° 24 de la Constitucién, sobre las
marcas comerciales de la sociedad segunda solicitante.

NOVENQO: Que, asi las cosas, por los rubros diferenciados, por el hecho de que el
tribunal estima que fst no es en si misma una marca famosa, por el nombre de
dominio corresponde a la sigla de la sociedad de la cual es representante legal el
primer solicitante y la razén social se adecua al objeto de tal sociedad, el tribunal
estima que asignar el dominio al primer solicitante no ocasionara dafio comercial al
segundo solicitante ni generara confusion entre consumidores y usuarios de Internet.
DECIMO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores tal como se
expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV
(1997), N° 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de
Portales Coya, Moénica: "Puesto que el arbitro arbitrador esta llamado a fallar
conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa,
la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger
un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador.
Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa,
manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”, han sido las méximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso
los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.



Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y
lo sefialado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el
nombre de dominio <fstchile.cl>, al primer solicitante Hugo Andrés Araneda Cordier,
Rut: 12.021.283-4.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante

antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacién de las Bases del Procedimiento y, por
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Arbitro Sistema de Controversias
NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3.



