Fallo arbitral por dominio “maspuntos.cl”
JORGE PIZARRO VELASCO (NO VALIDADO)

-V-

PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A)
REP. SARGENT & KRAHN
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 09 de Enero de 2012
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 15.051, de 14 de Octubre del2el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificalé su designacion como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcidiel nombre de dominio

“maspuntos.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, sgne
partes en dicho conflicto JORGE PIZARRO VELASCO (NO

VALIDADO), particular, cuya profesibn no consta en autos, RUT
14.132.243-5, domiciliado en Narvik 6424 Depto. ,11&s Condes,
Santiago, quien tiene la calidad de primer soltégadel nombre de
dominio “maspuntos.cl”, el cual pidié a su favodé 14 de Junio de 2011,
a las 17:22:09 horas GMT RARIS S.A.(CENCOSUD RETAIL S.A),

persona juridica dedicada al rubro de su denontinacepresentada por
Sargent & Krahn, RUT N° 81.201.000-K, ambos donadibs, para estos
efectos, Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Sayuj quien tiene la



calidad de segundo solicitante del mismo nombre dk@mninio
“maspuntos.cl”, el cual pidi6 a su favor el diadi Julio de 2011, a las
22:18:31, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 17 de Octubre de 2@ldyal
rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptéaef@ y juré desempeiiarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fjandooastguido una audiencia
para convenir las reglas de procedimiento paraial2d de Octubre de
2011, alas 09,30 horas.

CUARTO: Que la resoluciéon y la citacion referidas preceeimente
fueron notificadas por carta certificada a las gmrsegin consta de los
comprobantes de envio por correo certificado glenren los autos y, a
NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 24 de Octubre de 2011, tuvo lugar eipawmendo
decretado con asistencia del primer solicitanttRGE PIZARRO
VELASCO vy con la asistencia de don JOSE IGNACIO REX
HERMOSILLA, quien comparece por PARIS S.A. CENC@sRETAIL
S.A., representada por Sargent & Krahn, en virti mhtrocinio y
delegacion de poder que el tribunal tuvo presenteryacompafiados los
documentos respectivos. El arbitro procedid a icalifla consignacion
decretada, estimandola bastante y, acto seguidepehin acuerdo, las
partes fijaron las normas de procedimiento a las ge cefiira la
controversia arbitral, todo ello segun consta @& gevantada al efecto y

gue rola a fojas en los autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 26 de Octubre de ¥l hotifico a
las partes el acta de la audiencia y las resolasiadoptadas en ella, como

consta en autos.

SEPTIMO: Que por escrito que la a foja 20 de autos, laepet segundo
solicitante PARIS S.A. CENCOSUD RETAIL S.A., repeatada por



Sargent & Krahn, mediante escrito presentado gpabbgado dofia Maria
Luisa Valdés Steeves, solicita la asignacion demnbre de dominio
“maspuntos.cl’, basado en los siguientes fundamsenti® hecho y de

derecho que se transcriben textualmente de sugplibplo:

“Antecedentes de hecho: En 1999 Cencosud S.A.edadi matriz del
holding empresarial al que pertenece PARIS S.Augoed el llamado
“programa de fidelizacién” JUMBO MAS, con el projiésde estrechar la
relacion con sus clientes. Este programa se bada acumulacion de
PUNTOS por las compras que se realizan en los rhgreados JUMBO,
los que pueden ser canjeados por atractivos pref@iogl afio 2003 este
programa se hace extensivo a las demas empreszendesud tales como
EASY, PARIS, PARIS VIAJES y SANTA ISABEL. De este modo, en la
actualidad existen tarjetas especificas para cada de estos
establecimientos comerciales que forman parte G8RCULO MAS”
como TARJETA MAS PARIS, TARJETA MAS EASY y TARJETKMAS
JUMBO. Actualmente, el programa “CIRCULO MAS” petaiacumular

PUNTOS en una cuenta Unica por todas las comprassguealicen en
JUMBO, PARIS, EASY, SANTA ISABEL, VIAJES PARIS, TURUS y
ENTEL PCS y con ellos canjear los premios que seamtran disponibles
en el Catalogo CirculMAS.

Mi representada cuenta con una gran cantidad deasiaomerciales
como parte de su estrategia para llegar a difesesgtetores del mercado y
proteger sus inversiones. Estas marcas se enauenkehidamente
registradas, o en su defecto solicitadas, antenstitito Nacional de

Propiedad Industrial (“INAPI”).



Entre ellas podemos encontrar las marcas comesciglee se

estructuran en base a la expresMAS PUNTQOS, idéntica al dominio

solicitado, y que a continuacion se detallan:

> Registro N° 864.296, MAS PUNTOS PARIS,

denominativa, para distinguir sérvicios financieros, de
inversiones, de créditos, de ahorro y de corredaiewvalores
y de bienes, de agencia de cambios; de clearindeang;
servicios inmobiliarios en general; de administraa® y
enajenadoras de inmuebles y de alquileres de tqup tle
tasacion de bienes inmuebles; de explotacion deebieaices
agricolas (alquilados o propios); de cobro de desidde
pagos a plazo, de préstamos sobre prendas; sesvicio
fiduciarios; de emision de tarjetas de crédito yaheques de
viajes; de depositos en cajas fuerte; de organracide
loterias, en clase 36.

> Registro N° 863.812, MAS PUNTOS PARIS",

denominativa, para distinguir establecimiento camaémpara
compra y venta de toda clase de productos.

» Registro N° 923.251, MAS _PUNTOS PARIS,

denominativa, para distinguir productos en clase 16



> Registro N° 864.207, MAS _PUNTOS PARIS,

denominativa, para distinguirsérvicios de importacion,
exportaciéon y representacion de todo tipo de prookicy
articulos; de agencia de publicidad y de propagamdpresa,
hablada, radiada, televisada, cinematografica o poalquier
otro medio de difusion; de alquiler y difusion detemial
publicitario y de paneles para anuncios; de asesori
consultoria y orientacion respecto a direccion @gacios; de
evaluacioén y peritaje de negocios; de estudios decatlo; de
agencia de informaciones comerciales y de rela@one
publicas; de distribucion de muestras directameategor
correo; de transcripcibn, composicion, transmisiéa
grabacidon de comunicaciones escritas; de alquilee d
maquinas y aparatos de oficina; de contabilidad, de
contratacion de personal; de decoracion de vitrinde ventas
en publica subastaen clase 35.

Registro N° 864.294, MAS PUNTOS, MAS PARIS”,

denominativa, para distinguir servicios en clase 35

Registro N° 747.861, MAS PUNTOS, MAS PREMICS,

PARIS”, frase publicitaria, para distinguir seragien clase

36.



Como se aprecia, mi mandante es titular de maroaserciales
destinadas a proteger el nombre de sus produd®es/igios promociénales

relativos a la campafia MAS PUNTOS’ o “PUNTOS MAS” de

multitiendas PARIS. Importante es sefalar que comdca los documentos

gue se acompafian en esta demanda, los servicioprataocion

relacionados con la posibilidad de acumular PUNTE8 las compras

realizadas en las distintas tiendas del grupo CEBIIIM entre ellas

PARIS, se reconocen v distribuyen en el mercadoep@osicionamiento

que mi_mandante v el grupo del que forma parte, ha dved ellos,

constituyéndose en una de sus campanas promoacodealdidelizacion

mas importantes en su tipo.

En sintesis, la expresiorMAS PUNTOS", idéntica al dominio

solicitado, corresponde a la porcion distintivalade marcas reqgistradas,

difundidas v utilizadas profusamente por mi mangasrt el mercado, por

lo que su uso por parte de un tercero le causagaave perjuicio.

Copias de los certificados de registro corresportedse se
acompafian en el primer otrosi de esta presentacion.

Por otro lado, es reconocida y logica la actitudla¥eusuarios de
Internet de ingresar a los sitios mediante nomgeesles son familiares.

En este caso, un usuario asociard inmediatamemenabre de dominio

“MASPUNTOS.CL" con una pagina Web relativa a la reconocida

campana promocionalMAS PUNTOS PARIS” que ha posicionado el




grupo empresarial de mi mandante y que permitesackentes acumular

PUNTOS por sus compras, potenciando la fidelizacénlos mismos,

campana gue es ampliamente difundida por éstermarebdo e Internet.

Cabe destacar que mi representada ya es titulamdeombre de
dominio casi idéntico al dominio disputado, queoss# diferencia de este
altimo, pues los términos PUNTOS y MAS, que lo conforman se
encuentran en orden invertido Por lo anterior, resulta evidente la
confusion y el error en que incurriran los usuaeos! improbable caso de
gue el dominio sea asignado al demandado. Este reodd dominio
demuestra en forma fehaciente el claro vinculo praerecho que asiste

a mi mandante respecto del dominio en disputab&rsa

« PUNTOSMAS.CL

Este nombre de dominio es sélo unastna mas del mejor
derecho que asiste a nuestra representada resigcominio en disputa,
toda vez que incorpora integramente la expresiONTRAE MAS, idéntica

al dominio en disputa (en orden inverso) y anarca comercial de mi

mandante que le otorga derechos exclusivos y excantes para

desarrollar su campana promocional bajo dicha exp&dn en Chile

(.CL).

Reiteramos que el dominio solicitadMASPUNTOS.CL, es

engafnosamente similar al nombre de dominio y macocaserciales ya



sefaladas de propiedad de mi mandante. Como sevapetdemandado
de autos procedi6 a solicitar como nombre de damlai expresion

“PUNTOS MAS’, alterando Unicamente el orden de las expresiones

conforman dicho dominia;uestion que no otorga distintividad alguna al
dominio en conflicto respecto del nombre de dominide mi mandante,
de sus marcas comerciales y del nombre de su recoma campafa.

Por el contrario, se vincula en forma inmediata coresta, induciendo a

error y confusion a los usuarios de Internet y congnidores en general,

que podrian llegar a creer que se trata de un siti?Web en el que se

difunde e informa acerca de la reconocida campanaedfidelizacion de

clientes y acumulacion de PUNTOS, MAS PUNTOS PARISle mi

mandante.
Para esta parte resulta obvio que cualquier usuzgiolnternet

enfrentado al dominidMASPUNTOS.CL se vera inducido a engafio al

enfrentarse al dominio de autos, mas aun considergue, como se
expondra y consta de los documentos que se acompaiian otrosi, la
campafa de fidelizacion de clientes que mi manddrgingue bajo la

marcaMAS PUNTOS PARIS, cuenta con una real, efectiva y profusa

presencia en Internet y en el mercado real.

Copia de los certificados obtenidos del sitio WeldNdC Chile, que
acreditan la titularidad los citados nombres de idmnse acompafian en

un otrosi de la presente demanda.



Uso efectivo en Internet del signo “MAS PUNTOS”

Otro elemento a considerar es daexpresion “MAS PUNTOS”

que identifica a los servicios y nombre de la campa de fidelizacion de

clientes que mi mandante ha desarrollado v posiciaalo en el mercado,

se utiliza efectivamente en Internet En efecto, al ingresar al sitio

www.tarjetasmas.cl, se podra apreciar que eéstensaeptra activo y
contiene abundante informacién respecto a susteaistcas, entregando
informacioén relevante sobre la acumulacion de PUST&i como acerca
de los productos y beneficios a los que se puededac con dichos
PUNTOS

Asi las cosas, sostenemos que los usuarios dendhte al

enfrentarse al dominioMASPUNTOS.CL", claramente lo relacionaran

con la campafidMAS PUNTOS”, de PARIS S.A.y no con el primer

solicitante de autos.
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Tarjieta@ O O
L@] QTR | By

Mi Tarjeta Mas en Linea

o Preguntas
" Frecuentes

alquier Servicio de Tarjeta M3s en locales Paris, Jumbo, Easy

s necesito presentar para obtener mi Tarjets M3s?

A mayor abundamiento, es importante sefalar quegatsar en el
famoso buscador de Internet Google la expresion MASNTOS, los
primeros resultados aluden directamente a mi mdaadam empresas del
grupo empresarial al que pertenece, lo que denauBdiacientemente su
estrecho vinculo con dicha expresion.

Antecedentes de Derecho: A este respecto invocalil@ssos criterios
empleados para la asighacion de los nombre de doemninternet, los que
el arbitro estima que no es del caso reproducir gg8 ampliamente

conocidos y aplicados.

En este mismo orden de materia funda su pretemsidas articulos 21,22
y 23 del Reglamento de NIC Chile, los que tampaoeproducen en este

laudo por la misma razén indicada precedentemente.

En conclusién: de acuerdo a lo expuesto en suadémy teniendo
presente los diversos argumentos antes indicaadlaridad de registros

marcarios en Chile, la fama y notoriedad de estaginculacion de esas
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marcas con los servicios que presta mi mandantéfularidad de un
nombre de dominio virtualmente idéntico, asi cormamkién el amplio
reconocimiento que posee la campafia de fidelizad®rclientesMAS
PUNTOS dePARIS por parte del publico consumidor y los usuariosade
red Internet, consideramos que es nuestra repagsetd titular del mejor
derecho para la obtencion del nombre de dominidigputa. Cabe tener
presente que los antecedentes y registros marearies citados, acreditan
gue ha sido PARIS S.A. y las empresas del gruporesapal al cual
pertenece, quienes han conferido fama, notoriedadcgnocimiento al

signo ‘MAS PUNTOS' y sus distintas derivaciones. En estas

circunstancias, y existiendo dos solicitudes vatidate presentadas y que
han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Regi&mnge NIC-Chile, en
cuanto a su formalizacién y a los plazos de intgian de las mismas,
s6lo cabe abocarse a los criterios y politicasaliec®n de conflictos de
asignacion de nombres de dominio, los que como bkenewisado
concluyen necesariamente en el mejor derecho dmandante sobre el
signo en disputa. Indica ademas que, teniendo entzwue los nombres
de dominio son la herramienta que permitira coatireon el creciente y
explosivo desarrollo de Internet, mientras congdituel fiel reflejo de cada
uno de los usuarios de dicha red, la asignaciéon deminio
“MASPUNTOS.CL” al demandado de autos, constituiria una cadsal

error y confusién en el publico usuario y consumidicho efecto no se
condice con el espiritu de la normativa marcarigenie, los criterios
propugnados por ICANN, la OMPI, la ReglamentaciérNdC Chile, y los

Tratados Internacionales sobre derechos de prapidddustrial y

competencia desleal ratificados por Chile. Las @&viels ventajas y
favorables proyecciones del comercio electronictoesucesivo, obligan a
concluir que la asignacion del dominio de autosfasadamental para los

intereses de mi representado. Termina solicitarglee en definitiva se
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asigne asignando el nombre de dominiRlASPUNTOS.CL” a su

mandante, con expresa condena en costas al demandad

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 11 de Noviembre del, 201
notificada con fecha 15 del mismo mes y afio, s@ fjper presentada
demanda de asignacién de nombre de dominio paarte de PARIS S.A.
CENCOSUD RETAIL S.A., y se confirié traslado poedrdias al primer
solicitante, remitiéndole su texto y documentosnguafiados e insertados

en ella

NOVENO: Con fecha 20 de Noviembre de 2011, el primer dahte

presentd escrito de contestacion de la demandaegeindo solicitante y
argumentos para sustentar su pretension sobreoelbre de dominio en
litigio. EI tribunal resolvid, con fecha 5 de DBonbre de 2011, que la
contestacién de la demanda por el primer soligtara extemporanea,
agregandola a los autos y remitiéndola al seguratpuinente. Esta
resolucién se notifico a las partes por correotglaico en la misma fecha

en que adopto.

DECIMO: El dia 07 de Diciembre de 2011, se recibio la @auprueba,
flando como hechos substanciales y pertinentestraartidos los
siguientes: “Derechos y/o interés de las partesd eaombre “maspuntos.cl”
y utilizacién efectiva que las partes han hechondenbre “maspuntos”.
Esta resolucidon fue notificada a las partes porecoelectrénico en la

misma fecha en que se dicto.

UNDECIMO: Que por resolucién de fecha 19 de Diciembre dELR20
notificada con esa misma fecha, se tuvo presgmgcrito presentado por
la parte de JORGE PIZARRO VELASCO, y se puso erociomento del
segundo solicitante

DUODECIMO: Que por resolucién de fecha 21 de Diciembre deL20
notificada a las partes el 22 del mismo mes y a@duvo por reiterados
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los documentos presentados por el segundo sobeitanjuntamente con

su demanda.

DECIMO TECERO. El tribunal, con fecha 5 de Enero en curso,
resolvié que no era necesario dictar la resoluqigm fija el plazale cinco
dias para hacer observaciones a la prueba rendilarpceso en general,
porque el primer solicitante no presenté oportumdenesu demanda vy
contestd en forma extemporanea el libelo del segymslicionario. Esta
resolucién se notifico por correo electronico apastes, el dia mismo en

gue dicto.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitardRIB S.A.
CENCOSUD RETAIL S.A. y por la documentacion acongui
oportunamente a los autos y no objetada, resultase se trata de una
empresa que ha capitalizado su trayectoria conhepcEegiendo sus
marcas comerciales mediante su inscripcion en gbail@mento de
Propiedad Industrial, en las que se incluye laesipn “MAS PUNTOS
PARIS”, como se detalla en el acapite séptimtadgarte expositiva del

presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciadowddil si
los derechos marcarios del segundo solicitantestitopen por si mismos
un mejor derecho al nombre de dominio “maspuntbs.cl

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombre®hnib se
aplica por regla general el principio “FIRST COMHERST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dichajwim tiene su excepcion
en la acreditacion de un mejor derecho por la madaien le corresponde
la probanza en contra del mismo. El valor absotigl este principio se
verifica en aquellas oportunidades en las cualeguma de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estastaesduivalentes en su

valoracién, de modo tal que el Unico modo rompehaliigualdad de
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derechos es con la aplicacién no de una regla el objetivo, sino del
principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el casobslite la parte
de PARIS S.A. CENCOSUD RETAIL S.A., presentd pruatmmpleta
respecto de su mejor derecho, como segundo sotejtadel nombre de
dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultabaneial para
este sentenciador no sélo la invocacion del priadpRST COME FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hebcreditado su
mejor derecho mediante una prueba convincenteuéoen el hecho no
ocurrié, toda vez que en forma extemporanea cantesdemanda del
segundo solicitante y los argumentos esgrimiddes grueba rendida no
formaron la conviccidn en el arbitro arbitradoragiee tenia mejor derecho
al nombre de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de domini
“maspuntos.cl” por parte del primer solicitante siiimye una amenaza a la
marca comercial del segundo solicitante, que pwedse afectada por la
confusion y por la dilucion marcaria, toda vez qakconcebir el primer
solicitante nombre de dominio en conflicto en fdmcide la marca
MASPUNTOS, que identifica las marcas registradasla@xpresion MAS
PUNTOS PARIS, puede entenderse que el dominiogmass.cl”, forma
parte de las de marcas “MAS PUNTOS PARIS” e indaareer que existe
unién entre el dominio asi configurado y las rmarélAS PUNTOS
PARIS.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derechooahbre de
dominio “maspuntos.cl” corresponderia al segunddiciemte, no
perjudica, en absoluto, al primer peticionario,equcomo particular no
tiene rubro ni actividad que se vincule con el domaludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articuloss®yyientes del anexo 1,

sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, d€ IThile,
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RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “mas puntoskl”

segundo solicitante, esto es, PARIS S.A. repredamar Sargnet & Krahn

(CENCOSUD RETAIL S.A.),RUT N° 81.201.000-K, persona juridica
dedicada al rubro de su denominacion, domiciliadiea gstos efectos en
Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitaotenp

haber en autos antecedentes que justifiquen bacerl

Notifiquese por correo electrénico y a la Secratdd NIC Chile; firmese
la presente resolucion por el Arbitro y dos testigeemitase el expediente

a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventualesrsos.

Ricardo Sandoval Lopez
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N°7.189.578-5
Testigo Testigo



