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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

masviajes.cl

Santiago, martes siete de Agosto de dos mil siete.-
VISTOS:

Con fecha 14 de septiembre de dos mil seis, Soc. Royal Asesores De
Negocios Limitada, con domicilio en Antonio Varas N® 979, oficina 507, Temuco,
solicité la inscripcion del nombre de dominio “masviajes.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 27 de septiembre de dos mil seis la sociedad
Almacenes Paris Comercial S.A., domiciliada en Calle Coyancura 2241, 2do Piso,
Providencia, Santiago, representada por Sargent & Krahn, domiciliada en Av.
Andrés Bello 2711, piso 179, oficina n® 1701, Las Condes, Santiago, solicitd
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “masviajes.cl”, dando
lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N® 7011 de 2 de enero de 2007 se designé al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento sefialada, sélo el segundo solicitante, segun consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 67, solo el segundo solicitante en rebeldia del primero, durante esta
etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 75, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
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respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 76, solo el segundo solicitante evacu6 el traslado conferido.

A fs. 78, se recibidé la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “masviajes.cl”.

A fojas 81, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se senal6 en la parte expositiva, con fecha 14 de
septiembre de dos mil seis, Soc. Royal Asesores De Negocios Limitada, solicito la
inscripcién del nombre de dominio “masviajes.cl” ante NIC Chile. Posteriormente,
con fecha 27 de septiembre de dos mil seis la sociedad Almacenes Paris
Comercial S.A., representada por Sargent & Krahn, solicité igualmente la
inscripcién del mismo nombre de dominio “masviajes.cl”, dando lugar al proceso
de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”,
contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al
presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos
legales segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sélo el segundo solicitante, segin consta en
autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, la sociedad Almacenes Paris Comercial S.A., hizo valer sus
derechos y defensas y solicité el rechazé de las pretensiones de la primera
solicitante y la asignacién definitiva del dominio en disputa “masviajes.cl” a su
favor en razdn del mejor derecho que tendria.

Expresa en primer término que en el afio 1900 se cred la tienda “Muebleria Paris”
ubicada en el centro de Santiago, sentando las bases para lo que en mas de un
siglo después se convertiria en una de las empresas lideres en retail en nuestro
pais: Almacenes Paris. Que en el ano 1950 cambi6é de nombre a Almacenes
Paris. En 1980 crea la Tarjeta Paris siendo pionera en el negocio del crédito y

después abrié otra tienda en Providencia y en los afnos noventa son ocho las
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tiendas ya inauguradas. Que para coronar 100 afnos de éxito lanza en 1999 el
primer portal de ventas por Internet en Chile. Que al afo 2003 cuenta con 20
tiendas y un Banco.

Agrega que es un hecho publico y notorio que Almacenes Paris es una reconocida
multitienda, que presta diversos servicios, los cuales son reconocidos por ser de
excelencia y de calidad, por lo que los consumidores los prefieren estan asociados
a dicho signo y senala como ejemplo: Seguros Paris, Novios paris, Remates
Paris, Casa Paris, Club Bebé y Viajes Paris. Este ultimo seria un signo
estrechamente vinculado a su negocio, al usarlo para promocionar y comercializar
el servicio de agencia de viajes que gestiona “Almacenes Paris”, a saber “Viajes
Paris”. Que cada vez se hace mas comun la venta de productos a través de
Internet, por lo que los nombres de dominio han pasado a ser esenciales dentro
del marketing de cualquier empresa, por lo que es vital que no se produzcan
situaciones de confusién y que los nombres de dominio sean un reflejo fiel de su
titular.

Afirma que ha instaurado entre sus clientes un sistema de tarjeta de crédito tarjeta
“Mas Paris”, el cual permite la acumulacion de puntaje por cada compra efectuada.
Que luego ese puntaje seria canjeable por bienes en venta en Almacenes Paris.
Que dicha tarjeta es conocida con el nombre tarjeta “Mas Paris”, haciendo alusion
a los puntos que se pueden acumular con ella.

Que por lo anterior, estarian vinculadas las expresiones “Mas” y “Viajes” con el
segundo solicitante, al comprender las marcas de algunos de sus servicios mas
populares y de mayor demanda que serian la agencia de viajes “Viajes Paris” y la
tarjeta “Mas Paris”.

Que ademas, afirma, que sus marcas “Viajes Paris” y “Mas Paris” y sus derivadas,
se encuentran amparadas en numerosos registros marcarios, entre otros: “Viajes
Paris” para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 39, 42 y 43,
registros N° 748.111, 748.112, 748.113, 596.624 y 568.814 y también posee la
marca “Mas Paris”, para distinguir productos de las clases 9 y 16 y servicios de las
clases 35 y 36, entre otros registros 758.408, 758.409, 770.158 y 770.410;
ademas “Mas Paris de Almacenes Paris”, lema para distinguir servicios de la clase
35, registro 559.425 y “Mas Paris Mas Puntos” , para distinguir servicios de las
clases 35y 36, registros 542.588 y 542.589; “Mas puntos Paris”, clase 16, 35y 36,
registros 597.518, 542.585 y 542.586; “Mas Puntos Mas Paris”, registro 542.800,
542.814 y 542.815, para distinguir productos de la clase 16 y servicios de la clase
35y 36.

Que igualmente hace presente que su razén social cambié de Almacenes Paris

Comercial S.A. a Paris S.A., lo que acreditaria en documento que acompana.
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Agrega, que es titular de los siguientes nombres de dominio relacionados en
Internet: viajesparis.cl y masparis.cl, lo cual seria una muestra mas del mejor
derecho que posee sobre el nombre de dominio en disputa ya que contienen las
expresiones “Viajes” y “Mas”, que son precisamente las palabras que el primer
solicitante pretende registrar a su nombre y que el uso conjunto de las dos
palabras, produciria confusién importante entre el pablico en Internet.

Por otra parte expresa, que su marca “Viaje Paris”, para las clases 39 y 43, que
dicen relacion con servicios de organizacién de viajes y hospedaje, son los
mismos servicios que pretende ofrecer el primer solicitante a través del nombre de
dominio en disputa, por lo que de aceptarse la solicitud de la contraria, se
permitiria que un tercero sin registro marcario alguna sacara provecho de las
marcas del segundo solicitante uniéndolas.

Agrega una descripcién de los nombres de dominio y su importancia, también
argumentos relacionados con los criterios aplicables en esta clase de juicios de
asignacién de nombres de dominio, como el de la titularidad de las marcas y su
relacion con los nombres de dominio, de la notoriedad del signo pedido y el criterio
del mejor derecho y buena fe, citando también las normas del Convenio de Paris.
Agrega que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante,
constituiria una causal de error y confusién en el publico usuario y consumidor lo
que no se condice con el espiritu de la normativa ya indicada y citada por este
solicitante.

Concluye expresando que a la luz de lo expuesto, tiene mejor derecho que el
primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa

TERCERO: Que sélo la parte del segundo solicitante rindi6 prueba y para
acreditar sus pretensiones acompano a los autos en forma legal y sin objecién de
contrario, los siguientes documentos: 1) Copias impresas del sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial, de las marcas inscritas a su nombre: entre
otras, “Viajes Paris” para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las
clases 39, 42 y 43, registros N° 748.111, 748.112, 748.113, 596.624 y 568.814 y
también de la marca “Mas Paris”, para distinguir productos de las clases 9y 16 y
servicios de las clases 35 y 36, entre otros registros 758.408, 758.409, 770.158 y
770.410; ademas “Mas Paris de Almacenes Paris”, lema para distinguir servicios
de la clase 35, registro 559.425 y “Mas Paris Mas Puntos” , para distinguir
servicios de las clases 35 y 36, registros 542.588 y 542.589; “Mas puntos Paris”,
clase 16, 35 y 36, registros 597.518, 542.585 y 542.586; “Mas Puntos Mas Paris”,
registro 542.800, 542.814 y 542.815, para distinguir productos de la clase 16 y
servicios de la clase 35 y 36. 2) Copias impresas del sitio web de Nic Chile de los

nombres de dominio inscritos a su nombre: viajesparis.cl y masparis.cl. 3) Copia
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de escritura que acredita el cambio de razén social de Almacenes Paris S.A. a
Paris S.A.

CUARTO: Que segun consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la
sociedad Almacenes Paris Comercial S.A., hoy Paris S.A., tiene registrada a su
nombre en Chile, entre otras las marca “Viajes Paris” y “Mas Paris”, cuyas
respectiva solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Ademas,
tiene inscritos a su nombre ante Nic Chile los nombres de dominio: masparis.cl y
viajesparis.cl, también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del
primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Que las denominaciones “mas” y “viajes” de acuerdo a los antecedentes
de autos, se identifican plenamente y son asociadas a servicios que presta a sus
usuarios la empresa de la parte del segundo solicitante; que el signo pedido es
semejantes a la marca comercial y nombres de dominio del segundo solicitante y
ademas su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentacion en Nic
Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer
solicitante.

SEXTO: Que el primer solicitante no comparecié durante el juicio, ni rindié prueba
alguna que acreditara un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
“masviajes.cl”.

SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno
de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first
served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa “masviajes.cl”.

OCTAVO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccion que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el

nombre de dominio en disputa “masviajes.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Cddigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “masviajes.cl” al segundo solicitante esto

es a la sociedad Almacenes Paris Comercial S.A., hoy Paris S.A.
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Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “masviajes.cl” del primer
solicitante Soc. Royal Asesores De Negocios Limitada.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucién
por correo electronico para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de las principales piezas de este expediente en poder de este
Tribunal Arbitral.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 2 - 2007.
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