JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 19 de Diciembre de 2007

Juicio arbitral miparis.cl
Rol68-2007

Vistos:

Que mediante OF08207 de Nic Chile se designé a la suscrita como
arbitro para la resolucidon del conflicto sobre el referido nombre
de dominio miparis.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo
fielmente, se citd a las partes, mediante resolucion de fecha 6 de
Noviembre de 2007 a una audiencia de conciliacion y/o fijacion de
procedimiento, a celebrarse el dia 20 de Noviembre a las 16:00 horas en
el despacho de esta juez arbitro, notificandose dicha resolucién por carta
certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 20 de Noviembre, a la hora fijada se llevé a afecto la
audiencia con la asistencia de dofia CLAUDIA MENDEZ MASSARDO, con
poder delegado de don Matias Somarriva Labra, por el segundo
solicitante PARIS S.A., en rebeldia del primero, y el arbitro que conoce
de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el art. 8° inciso 49, anexo 1, del
Procedimiento sobre Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido
conciliacion, se fijo el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se
levanto6 acta, dandose por notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se estipuld un plazo de 10 dias habiles
para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, solo el segundo solicitante allegd sus
argumentos y documentos, lo que consta en autos. Luego, y atendido el
mérito de autos, el 13 de Diciembre se citd a las partes para oir
sentencia.

Y ademas teniendo presente:

19, Que, con fecha 4 de Diciembre de 2007, don Matias Somarriva Labra,
abogado, en representacion de PARIS S.A., como segundo solicitante y
demandante, interpone demanda arbitral por asignacion de nombre de
dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que le sea
asignado el nombre de dominio en disputa.

29, Los argumentos antes sefialados en sintesis, son los siguientes:

a) Que en 1900, don José Maria Couso cred 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 nuestro pais: PARIS S.A. En 1950 “Muebleria Paris”
amplio su oferta de productos al rubro vestuarios y otros relacionados,
cambiando ademas su nombre por el conocido: Almacenes Paris,
actualmente PARIS S.A. En 1980, dio un importante paso al crear la
“Tarjeta Paris”, siendo pionera en el negocio del crédito. Dos afios mas
tarde se inaugurd la tienda Plaza Lyon, siendo ésta la primera tienda por
departamentos ubicada en el sector de Providencia._En los afios noventa
fueron 8 las tiendas inauguradas en distintos malls de Santiago, y en
regiones en Temuco y Concepcion. En dicha década, mas precisamente
en 1996, se inscribié la sociedad en la Superintendencia de Valores y
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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 PARIS S.A. 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. Ya no es sélo una gran tienda sino
un holding de empresas que se proyecta hacia el futuro con éxito vy
solidas bases._El afo_ el 2003 esta multitienda cuenta con 20 tiendas,
aumentando su presencia en distintas regiones del pais, como
Antofagasta, Vifia del Mar, entre otras. Asimismo, se concreta la apertura
del Banco Paris mediante la compra de la divisién Santiago Express al
Banco Santander Santiago.

b) Que Paris S.A. es titular de la marca PARIS, bajo los siguientes
registros marcarios:

> Registro N© 748.439 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 9.

> Registro N© 748.440 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 8.

> Registro N° 748.441 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 7.

> Registro N© 748.442 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 6.

> Registro N© 748.443 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 5.

> Registro N° 748.444 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 4.

> Registro N° 748.445 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 2.

> Registro N© 748.446 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 1.

> Registro N° 610.366 PARIS, denominativa, para distinguir servicios de
la clase 41.

> Registro N°© 634.433 PARIS, denominativa, para distinguir servicios de
la clase 36.

> Registro N© 712.257 PARIS, mixta, para distinguir servicios de la clase
44,

> Registro N°© 712.258 PARIS, mixta, para distinguir servicios de la clase
45,

> Registro N° 747.077 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 12.

> Registro N© 610.387 PARIS, denominativa, para distinguir servicios de
la clase 42.

> Registro N° 610.388 PARIS, denominativa, para distinguir servicios de
la clase 40.

> Registro N° 610.389 PARIS, denominativa, para distinguir servicios de
la clase 39.

> Registro N© 610.390 PARIS, denominativa, para distinguir servicios de
la clase 37.

> Registro N© 610.391 PARIS, denominativa, para distinguir servicios de
la clase 35.

> Registro N° 538.202 PARIS, denominativa, para distinguir servicios de
la clase 42.

> Registro N°© 714.880 PARIS, mixta, para distinguir servicios de la clase
36.

> Registro N© 714.881 PARIS, mixta, para distinguir servicios de la clase
37.

> Registro N© 748.418 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 34.

> Registro N°© 714.882 PARIS, mixta, para distinguir servicios de la clase
41.

> Registro N° 748.419 PARIS, mixta, para distinguir productos de la
clase 33.
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> Registro
clase 32.
> Registro
clase 30.
> Registro
clase 29.
> Registro
clase 28.
> Registro
clase 27.
> Registro
clase 26.
> Registro
clase 25.
» Registro
clase 24.
» Registro
clase 23.
> Registro
clase 21.
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clase 20.
> Registro
clase 19.
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clase 18
> Registro
clase 17.
> Registro
clase 15.
> Registro
clase 14.
> Registro
clase 13.
> Registro
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> Registro
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> Registro
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PARIS, denominativa, para distinguir productos

711.116 PARIS, mixta, para distinguir productos de la

748.001 PARIS, mixta, para distinguir productos de la

> Registro N© 711.918 PARIS, mixta, para distinguir servicios de la clase

38

> Registro N© 711.919 PARIS,

39.

> Registro N© 711.920 PARIS,

40.

> Registro N© 614.129 PARIS,

38.

> Registro N© 711.924 PARIS,

35.

> Registro N© 711.925 PARIS,

42.

mixta, para distinguir servicios de la clase
mixta, para distinguir servicios de la clase
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mixta, para distinguir servicios de la clase

> Registro N°© 712.259 PARIS, mixta, para distinguir establecimiento
comercial para las clases 1 a 34, en todas las regiones.

> Registro N© 567.954 PARIS, denominativa, para distinguir
establecimiento comercial para las clases 1 a 34, en las regiones V y
metropolitana.

> Registro N© 548,519 PARIS, denominativa, para distinguir
establecimiento comercial, para las clases 1 a 34, en la V regién.
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> Registro N°© 711.926 PARIS, mixta, para distinguir establecimiento
industrial par alas clases 1 a 34.

> Registro N°© 711.926 PARIS, mixta, para distinguir establecimiento
industrial para las clases 1 a 34.

> Registro N° 711.925 PARIS, mixta, para distinguir servicios en clase
42.

> Registro N©° 732.793 PARIS, denominativa, para distinguir
establecimiento comercial para las clases 11, 20, 21 y 24, en las
regiones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.

> Registro N© 732.139 PARIS, denominativa, para distinguir
establecimiento industrial para todas las clases, con exclusion de los que
correspondan a las clases 25, 26,29 y 31.

> Registro N© 654.488 PARIS, denominativa, para distinguir
establecimiento comercial para todas las clases, con exclusién de las
clases 11, 20, 21 y 24, en todas las regiones de chile, con excepcion de
las regiones V y XIII.

> Registro N° 698.016, $ PARIS, mixta, para distinguir servicios clase
36.

> Registro N° 698.017, $ PARIS, mixta, para distinguir servicios clase
35.

> Registro N© 517.920, ACC- PARIS, denominativa, para distinguir
servicios clase 35.

> Registro N© 488.010, ALMACENES PARIS, mixta, para distinguir
servicios en clase 42.

> Registro NO 616.939, ALMACENES PARIS, denominativa, para
distinguir servicios en clase 42.

> Registro N° 792.901, MAS PARIS, denominativa, para distinguir
servicios en clase 36.

De todos los registros antes individualizados, cuatro de ellos distinguen
especificamente servicios prestados mediante la World Wide Web, clase
42, lo que denota la intencidén de la empresa de utilizar la expresion
PARIS en Internet y, lo ha venido haciendo por ya varios afios.

c) Que PARIS S.A., es titular de los siguientes nombres de dominio que
se estructuran sobre la expresion “PARIS”:

. paris.cl, a3dparis.cl, accparis.cl, almacenes-paris.cl, almacenes-
paris.cl, almacenesparis.cl, almacenesparis.cl, aparis.cl, eparis.cl,
autoparis.cl, autosparis.cl, banco-paris.cl, banco-paris.cl,
bancoalmacenesparis.cl, bancoparis.cl, bancoparis.cl, canalparis.cl,
conexionparis.cl

. corredoresdesegurosparis.cl, creditoparis.cl, masparis.cl.
mimundoparis.cl, mimundoparis.cl, modaparis.cl, muebleriaparis.cl,
multicreditoparis.cl, parisauto.cl

o parisfree.cl

J parismail.cl, paristv.cl, parisweb.cl, web-paris.cl,
parisinternet.cl, parisclub.cl, pariz.cl, paris.cl

d) Que hay una estrecha vinculacion entre el nombre de dominio
solicitado MIPARIS.CL y PARIS S.A.

Es un hecho publico y notorio, que la expresion PARIS ha identificado a
la empresa en el mercado desde su creacion en el afio 1900, es decir, por
mas de 100 anos. Existe pues, una clara y evidente similitud entre la
marca de la solicitante y el nombre de dominio en disputa, como se
puede apreciar de la siguiente comparacion:

J PARIS (marca registrada de PARIS S.A.

. MIPARIS.CL (nombre de dominio solicitado)

J PARIS.CL (nombre de dominio de PARIS S.A.
MIMUNDOPARIS.CL (nombre de dominio de PARIS S.A.)

MIM
MIMUNDOPARIS.CL (nombre de dominio de PARIS S.A.)

Como se puede apreciar, el nombre de dominio solicitado contiene
integramente y se estructura sobre la expresion PARIS, lo que pone de
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manifiesto la casi identidad existente entre el dominio en cuestion y la
marca de PARIS S.A..

e) Luego de una breve descripcion de los nombres de dominio y su
importancia, este solicitante incluye y resefia una serie de criterios
aplicables a la resolucion de estos conflictos, entre otros: el Criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres de
dominio, el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el Criterio del
Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, el Criterio de la
Identidad y el Criterio de la solicitud abusiva.

f) De otra parte cita las fuentes de derecho aplicables al caso, como el
Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30
Septiembre de 1991, y en especial menciona y cita los arts. 6 bis, el
articulo 10 bis, y_el articulo 8°.

39, Que, la demandante acompafié los siguientes documentos, no
objetados por la contraria:

1. Copia de los certificados de registros marcarios indicados en el N° 2
letra b) anterior

2. Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados
en el nimero 2, letra c) anterior

3. Copia de la busqueda de la expresion “PARIS” en el buscador
www.google.cl

4, Copia del home del sitio de Internet www.paris.cl y de su seccién
“MI PARIS".

5. Copia de la sentencia del nombre de dominio “vifiasdelmaipo,cl” de
fecha 21 de mayo de 2006.

4°, Que, el primer solicitante, esto es, don CRISTIAN MAURICIO
DEJESUS GONZALEZ ORTEGA no allegd sus argumentos ni adjuntd
pruebas, como consta en autos, lo que se certific6 con fecha .... de
diciembre de 2007, a fs.142 vta.

59, Que, con fecha 13 de Dic. de 2007, este tribunal cité a las partes a
oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados vy
hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en
determinar cual de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en
la asignacién del nombre de dominio en disputa “miparis.cl”.

SEGUNDO: Que don CRISTIAN MAURICIO DE JESUS GONZALEZ ORTEGA
es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es
amparado por la presuncion conocida como “first come, first served”, la
cual sefala que, de no mediar antecedentes de hecho o de derecho que
acrediten un mejor derecho para la contraria, la parte que primero realiza
la inscripcién del nombre de dominio es quien consolida tal inscripcion.
Sin embargo, esta no es una presuncion de derecho, por lo cual admite
prueba en contrario.

TERCERO: Que asi las cosas, el primer solicitante no ha comparecido en
esta causa, ni ha allegado argumento alguno que haga a este
sentenciador informarse sobre sus pretensiones, por lo cual este tribunal
no tiene mas elementos de conviccion que los enunciados
precedentemente, dejando expresa constancia que su inactividad
procesal es un elemento no menor a tener en consideracion.
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CUARTO: Que el segundo solicitante ha allegado al proceso elementos de
prueba relevantes para dirimir la cuestion controvertida, toda vez que ha
acompafiado registros marcarios de la expresion PARIS, elemento central
del nombre de dominio en disputa, ademas de una serie de argumentos
de hecho y de derecho que no hacen mas que afianzar su posiciéon de
cara a la resolucion de la controversia de autos.

QUINTO: Que este tribunal estima que la actitud del primer solicitante,
en atencién a inscribir el nombre de dominio miparis.cl, vulnera las
normas sobre competencia leal, toda vez que el segundo solicitante ha
demostrado ser el titular de las marcas PARIS que acompafid
oportunamente, ademas de haber demostrado dotar a estas marcas de
fama y notoriedad suficiente para que este tribunal estime que todas
estas circunstancias configuran un mejor derecho para la segunda
solicitante.

SEXTO: Que atendido a las especiales circunstancias de este caso, y en
especial consideracién a la rebeldia del primer solicitante, es necesario
sefalar que este tribunal estimara la circunstancia de existir numerosos
nombres de dominio con la expresion PARIS inscritos por el segundo
solicitante, como argumento valido para acoger la demanda de oposicidn,
toda vez que cualquier consumidor que digite miparis.cl, creerd que esta
ingresando a un portal del segundo solicitante, circunstancia que no se
cumpliria de rechazarse la demanda intentada.

SEPTIMO: A la luz de lo expuesto precedentemente y teniendo presente
los diversos argumentos antes indicados, asi como la titularidad de las
marcas comerciales y nombres de dominio PARIS, la fama y notoriedad
de esta marca, la utilizacion de ella para identificar sus productos,
servicios y establecimientos comerciales e industriales a lo largo de todo
Chile y el uso que ha hecho de las expresiones “MI PARIS” en la World
Wide Web, se estima que es el segundo solicitante el titular del mejor
derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa. Los
antecedentes y registros marcarios ya citados, acreditan que ha sido
esta segunda solicitante quien ha conferido fama, notoriedad vy
distintividad al signo “"PARIS".

De otra parte, el nombre de dominio en disputa contiene integramente y
se estructura sobre la expresion PARIS, lo que pone de manifiesto la casi
identidad existente entre el dominio en cuestion y la marca de PARIS S.A.
Asi, quedé demostrado en autos y lo comprobd este Tribunal, que en el
sitio web corporativo www.paris.cl, existe un link denominado
precisamente “MI PARIS", que se trata de una seccion privada, especial,
donde los clientes de PARIS pueden encontrar y almacenar toda su
informacidn personal relacionada con sus cuentas, sus datos personales,
y el estado de sus compras, entre otros. Para crear un registro en MI
PARIS se debe ingresar en la sefialada pagina web, completar con los
datos personales del cliente y una vez que se adquiere el estatus de
“cliente registrado” en las tiendas PARIS, se puede acceder a la opcion
MI PARIS, ubicada en el menu superior derecho del sitio.

Asi las cosas, es claro que habra confusion entre los usuarios de
Internet, puesto que la expresion “MIPARIS” es utilizada actualmente
por la solicitante en la web, por tanto, hay una vinculacion directa entre
el nombre de dominio en conflicto y PARIS S.A., lo que demuestra
fehacientemente su legitimo interés.

OCTAVO: Los nombres de dominio son la herramienta que permitiran
continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras
constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo
anterior, evidentemente la asignaciéon del dominio “MIPARIS.CL"” al
demandado de autos, constituiria una causal de error y confusion en el
publico usuario y consumidor, que no se condice con el espiritu de la
normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la

Ahumada 341 of. 207, Santiago, Chile. 6

Fono: (56 2) 638 7491 — (0) 8 230 4978



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

OMPI, la Reglamentacién de NIC Chile, la jurisprudencia arbitral y los
Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y
competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y
favorables proyecciones del comercio electronico en lo sucesivo, obligan a
concluir que la asignacion del dominio de autos es fundamental para los
intereses PARIS S.A.

NOVENO: Que, en este caso en particular, el principio “first come, first
served” antes mencionado, debera ceder ante el peso de los argumentos
y probanzas rendidas por el segundo solicitante, lo que hacen configurar
un mejor derecho a su favor, maxime considerando que los registros
marcarios casi idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el
segundo solicitante. Prima pues, por analogia, en opinién de este arbitro,
el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo en cuestion,
criterio recogido asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN,
politica que reconoce la aplicacidon de este criterio, el que también recoge
la OMPI y la Reglamentacion de Nic Chile.

DECIMO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las
facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su
actuar a su calidad de arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido
que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes, por las que se rige este juicio. Que justamente, sobre la base de
estos principios es que este Arbitro ha valorado los antecedentes hechos
valer por el segundo solicitante, para respaldar su pretension, creandose
la conviccidn mas absoluta de que es a éste Ultimo a quien le corresponde
el mejor derecho sobre el dominio miparis..cl

UNDECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la
asignacion del nombre de dominio miparis.cl al segundo solicitante no
vulnera derechos de ningun otro.

DUODECIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los articulos 636
y siguientes del C.P.C. y en el art. 89, Anexo 1 del Procedimiento sobre
de Mediacién y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor
derecho o legitimacion y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposicion de fs. 18 y por lo tanto asignar el
nombre de dominio miparis.cl a PARIS S.A. RUT 81.201.000-K.

Notifiquese la presente resolucion a las partes por carta certificada y
ademas por correo electronico, con firma digital, y por esta Ultima via, a
Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile
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