GONZALO SANCHEZ SERRANO
TRIBUNAL ARBITRAL
Fax: 334 7338
e-mail:
arbitrajes-gonzalo@sanchez.cl
gonzalosanchezarbitrajes@gmail.com

RESOLUCION

ARBITRAJE: NORTH-STARKENNEL.CL

En Santiago a 26 de mayo del afio 2009, Gonzalo Sanchez Serrano,
juez arbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio
north-starkennel.cl, vengo en dictar la presente resolucién con el fin de poner
término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de
la Reglamentacion de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Ricardo Jimmy Prado Acevedo, primer solicitante,
con domicilio en Villa el Sol calle arica # 1429, Rancagua y por la otra Bata
Brands S. R. L. Luxemburgo., segundo solicitante, representado por Sargent &
Krahn, para estos efectos ambos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, piso
19, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 16 de octubre del 2008, se recibié en mi casilla de correo
Oficio N° 09657 materia solicita Arbitraje dominio north-starkennel.cl
en el cual se me propuso como juez arbitro arbitrador del conflicto ya
referido de acuerdo a la reglamentacion de NIC Chile que incluye la
designacion arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras
reglas que las partes expresamente aceptaron.
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. Con fecha 22 de octubre del 2008, mediante carta certificada de acuerdo
a la Reglamentacion de NIC Chile y correo electronico este arbitro
arbitrador declar6 aceptar el cargo y notificé a las partes en conflicto
por medio de carta certificada y las citdé para una audiencia de
conciliacion consignacion de fondos y/o fijacion de normas de
procedimiento para el dia 05 de noviembre del 2008 a las 19:20 horas,
lo cuél consta en autos.

. Que con fecha 05 de noviembre del 2008, se llevo a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia de Ambas partes. En el mismo acto
del comparendo se fijan las normas del procedimiento, otorgando un
plazo de 15 dias hébiles para que las dos partes presenten sus
argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en
disputa, plazo del cual toman conocimiento en el momento de la
audiencia, guedando notificadas.

. Que con fecha 25 de noviembre del 2008, Matias Somarriva Labra,
presenta escrito: Demanda arbitral por asignacion de nombre de
dominio.

. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo
solicitante Bata Brands S. A. R. L., son los siguientes:

Vengo a presentar demanda en juicio arbitral en contra de
RICARDO JIMMY PRADO ACEVEDO, en adelante “el
demandado”, la presente demanda se funda en los antecedentes de
hecho y de derecho sefialados a continuacion: Las fabricas de BATA
tiene sus origenes en 1894 en la ciudad de Zlin, Checoslovaquia
(actual Republica Checa) y fue creada por los hermanos Tomas,
Anna y Antonin Bata. En 1895 Thomas Bata tomé el mando de la
compafiia y en 1897 introduce “Batouka” el primer zapato de tela
que se fabricO mecanicamente. En 1909 la sociedad comienza a
exportar y crea Sus primeras representaciones comerciales en
Alemania, los Balcanes y en el Medio Oriente. Los zapatos Bata,
poseen una calidad excelente y la variedad de estilos ofrecidos ha
ido en aumento. La demanda crece rapidamente. Hacia 1917 las
ventas alcanzan 2 millones de pares al afio. Con la crisis que sigui6 a
la Primera Guerra Mundial, la corona checa se devalud llevando el
poder de compra a su minimo. En 1925 Bata organiza cada division
en centros de aprovechamiento, con una remuneracion basada en los
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resultados. A fines del afio 1929 se introducen las tarifas aduaneras.
Bata resuelve esta situacion construyendo filiales en Suiza,
Alemania, Inglaterra, Francia, Yugoslavia, Polonia, EE.UU., y la
India a comienzos de los afios 30, convirtiéndose en el mayor
exportador de zapatos del mundo. En 1939 Bata opera con 63
Compaiiias en varias industrias, pero el nucleo de su negocio es el
calzado. Hacia 1945 todas las sociedades del Grupo Bata de los
paises del Este de Europa son nacionalizadas por los gobiernos
comunistas.

En los afios de 1970 se crean marcas propias para alcanzar los
nuevos segmentos de consumidores: Bubblegummers, Power, Marie
Claire, NORTH STAR. En los 80 el crecimiento continta en
mercados que se globalizan y donde las condiciones competitivas
cambian considerablemente 1989 la Republica Checa invita a Bata,
simbolo nacional de orgullo y de éxito, a retornar al pais. Hacia 1999
Bata reemprende una reorientacion desde produccién y disefio, hasta
mercadotecnia y distribucién. En 2001 Thomas G. Bata nieto del
fundador, se convierte en el presidente del Grupo Bata.

NORTH STAR corresponde a uno de los modelos de calzado maés
famoso del mundo, los cuales se distribuyen en diversos paises. Los
modelos NORTH STAR mantienen un estilo comodo y duradero,
especialmente atraido por las marcas de estilo retro, incluyendo
disefios de finales de los afios 80 dandoles una interpretacion
contemporanea, lo que lo convierte en una marca altamente
demandada en aquel mercado. REGISTRO MARCARI DE BATA:
Registro N° 672.841, “NORTH STAR”, denominativa, para
distinguir productos en clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34; Registro y su renovacion, N° 543.835, “NORTH STAR”,
mixta, clase 25; Registro y su renovacion, N° 832.863, “NORTH
STAR”, denominativa clase 25; Registro y su renovacion, N°
566.950, “NORTH STAR”, mixta clase 25; Registro y su
renovacion, N° 579.274, “NORTH STAR”, denominativa clase 35;
Registro N° 579.275, “NORTH STAR”, denominativa clase 35.
Titularidad de Nombres de Dominio de BATA relacionados con su
marca NORTH STAR: Es reconocida y logica la actitud de los
usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les
son familiares. En este caso, un usuario asociard inmediatamente en
nombre de dominio NORTH-STARKENNEL.CL a un sitio de
Internet con informacion relativa a los productos comercializados



por mi mandante, lo cual obviamente no es asi. Para reforzar lo
anterior, especialmente la asociacion en Internet de la expresion
“NORTH STAR” con mi mandante, debemos considerar que mi
mandante cuenta con el nombre de dominio
NORTHSTARKENNEL.CL, el cual es casi idéntico al nombre de
dominio en disputa, pues el unico elemento diferenciador es un
guion “-*, lo cual a todas luces no logra ser un criterio diferenciador
entre el nombre de dominio de titularidad de mi mandante y el
nombre de dominio en disputa. Por otra parte, cuenta con otros sitios
Web donde difunde informacion sobre sus productos, y en especial
sobre la linea de articulos “NORTH STAR”. Algunos de estos sitios
pueden ser facilmente encontrados con una simple busqueda de
aquella expresion a través del famoso buscador Google. Por
ejemplo: NORTHSTARLATAM.COM. Como se expuso en esta
presentacidén, mi mandante es una de las empresas mas importantes a
nivel nacional e internacional en el rubro del calzado, dedicada a la
comercializacion de importantes marcas de zapatos entre las cuales
se encuentra “NORTH STAR”.

El solicitante se ha limitado a tomar la marca famosa y notoria de mi
mandante y adicionar un guion entre ambas palabras, lo cual bajo
ningun punto de vista puede ser considerado como un elemento
diferenciador suficiente y adecuado. De esta forma, claramente la
contraria pretende confundir a los usuarios de Internet buscando
derechamente una asociacion con el famoso producto de mi
demandante. Aplicando el criterio de la contraria bastaria con
solicitar como nombre de dominio cualquier marca comercial
famosa, notoria y efectivamente utilizada en el mercado,
introduciendo minimas modificaciones, lo cual resulta totalmente
improcedente y, ademas, vulnera lo dispuesto expresamente en el
articulo 14 del Reglamento de NIC Chile: ““sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros.”. Sumado a lo anterior,
KENNEL corresponde a una marca registrada por un tercero ante el
DPI, esto es, KENNEL CLUB DE CHILE. De esta manera, la
contraria derechamente pretende inscribir un nombre de dominio sin
contar ningun antecedente en virtud del cual pueda acreditar un
mejor derecho o, al menos, algun grado de vinculacion. Los usuarios
de Internet enfrentados al dominio NORTHSTARKENNEL.CL
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pensaran con toda logica y razon que este alude o contiene
informacién de mi mandante, lo cual no es asi y le causara un grave
perjuicio. Cabe hacer presente que la funcién basica de todo dominio
es finalmente identificar correctamente a su titular en Internet.
DESCRIPCION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU
IMPORTANCIA: En palabras muy sencillas, el nombre de dominio
consiste en una “direccion electronica” o bien una “denominacion”
por medio de la cual uniusuario de Internet es conocido y se
identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales
como paginas Web, correo electronico, conversaciones instantaneas,
etc. El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de
poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien
se identifique como, por ejemplo, ARAUCO, BANMEDICA o
PHILIPS, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A DICHA
ENTIDAD, ORGANIZACION O EMPRESA. De lo contrario, el
concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, caotico y de escaso valor
comercial.

CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE
ASIGNACION DE NOMBRES DE DOMINIO: Hemos sefialado
que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet,
se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real
sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el
derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las
subsecuentes propuestas de resolucion de los mismos. En este
sentido, cabe sefalar que en el derecho comparado, y por cierto en
los ultimos afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro
pais, se ha efectuado una inmediata y logica relacion entre los
nombres de dominio y las marcas comerciales. Los nombres de
dominio comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y
propositos con las marcas comerciales, los nombres de dominios,
ademés de la funcion técnica que cumplen, tienen un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o
servicios que se ofrecen via Internet, buscando evitar que los
consumidores caigan en errores o confusion con respecto a ellos,
facilitando asi el comercio. Finalmente se puede agregar que han
pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los
consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose asi la marca.
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ICANN La Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y
Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers “ICANN”) Dicha politica reconoce como
aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la
titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. Dicha
normativa sefiala que se consideraran como fundamentos para iniciar
un procedimiento de disputa de dominios si:*“ EI 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” ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor
autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunion de
comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales
como asociaciones profesionales, legales de usuarios, proveedores,
etc.

OMPI: El informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) establecen que en el procedimiento de
revocacion de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias  tales como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial. Que el titular del
dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando
se ha registrado el dominio de mala fe.

NIC —CHILE A mayor abundamiento, dichos criterios han sido
recogidos por los Articulos del Reglamento de NIC-CHILE.La
inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando
se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, 0 a
un nombre por el cual el reclamante es reconocido. En este caso en
particular, efectivamente el nombre de dominio en conflicto es
idéntico a la marca de mandante “NORTH STAR”, asociado ademas
con la expresion “KENNEL”, que en definitiva, no permite
desvincular la marca de mi mandante con dicho dominio. Si se
asignara el nombre de dominio al demandado se estaria produciendo
una dilucion de la reconocida marca de mandante, y podria causar
confusion a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio
“NORTH-STARKENNEL.CL”, pensando que se trata del sitio Web
relacionada con la reconocida marca NORTH STAR que
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comercializa mi mandante, pues es l6gico que el usuario piense que
en ella se encontrara informacion relativas a dichos materias.
Criterios de la creacion Intelectual del Signo Pedido: En segundo
lugar, el elemento mas importante y destacado en el dominio
solicitado, esto es, “NORTH STAR”, en ningun caso puede decirse
que se trata de una expresion creada por el primer solicitante. En este
sentido, no existe forma alguna de acreditar fehacientemente algin
tipo de relacion o vinculacién racional con dicho término. Resulta
fundamental en el caso de autos considerar la fama y notoriedad
alcanzada por la marca “NORTH STAR” por parte de mi mandante.
Pues bien, el criterio en comento postula que el titular de un nombre
de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismo fama,
notoriedad y prestigio efectivo en el mercado internacional.
Convenio de Paris: 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 de Septiembre de 1991, en su
articulo 6 Bis establece que: “Los paises de la Union se
comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais los 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 reproduccidn, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del
registro del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo
ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion del tal marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusién en ésta”. Esto implica que las marcas
famosas y notorias, como es el caso de la marca NORTH STAR, han
de protegerse especialmente por los paises miembros de la Union.
Ademas, el articulo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre
competencia desleal, prescribe lo siguiente: Los paises de la Unidn
estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unién
de proteccion eficaz contra la competencia desleal. Constituye acto
de competencia desleal de todo acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia industrial o comercial. En particular
deberan prohibirse: Cualquier acto capaz de crear una confusion, por
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos
o la actividad industrial o comercial de un competidor. Las
indicaciones 0 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
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comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacidn, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.

Uso efectivo Internet: Por udltimo, se debe tener presente que los
productos “NORTH STAR” de mi mandante se utilizan efectiva y
realmente en Internet. En efecto, para confirmar lo anterior, basta
ingresar el buscador mas famoso y utilizado en Internet,
www.google.cl, y buscar el término “NORTH STAR”, en donde la
mayoria de las busquedas que se arrojan aluden directamente a mi
mandante. De esta forma, si el buscador mas famoso de Internet
“NORTH STAR” con mi mandante, ;Cual seria la razon para que
los usuarios de Internet no hagan lo mismo?

efecto acompania los siguientes documentos:

Copia del certificado de registro marcario individualizado en el
N° 2 de esta presentacion.

Copia del certificado de registro ante NIC Chile del nombre de
dominio “northsatrkennel.cl” de mi mandante.

Impresion de la pagina de inicio del sitio web www.bata.cl,
denominada y del link “productos” donde aparece la marca de
zapatos juveniles North Star.

Impresion  del pagina de inicio del sitio  web
http://www.batamexico.com.mx/coleccion/index.php?b=7 donde
aparece un catalogo de coleccion de productos North Star en el
sitio Web de bata en México

Impresion de la pégina de inicio del sitio web
www.northstarlata,.com, y en especial los catalogos de la
coleccidn en Perq, Chile, Colombia y Bolivia.

Impresiones de afiches publicitarios del sitio web
www.northstarlatam.com.

Impresion del resultado de busqueda de la expresion “North Star”
en el famoso ciber buscador “Google” www.google.cl, en la cual
identifica dentro de los primeros resultados a la marca North Star
de mi mandante.

7. Que con fecha 04 de diciembre del 2008 se resuelve: Al escrito:
Demanda Arbitral por asignacion del nombre de dominio, se resuelve:
Previo a resolver rectifiquese lo que corresponda del otrosi de escrito
presentado, dentro del plazo de 5 dias habiles bajo apercibimiento de
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tener los documentos individualizados en el numero uno como no
presentados. Se tienen por pagada la segunda cuota de los honorarios
arbitrales.

8. Que con fecha 10 de Diciembre del 2008, Matias Somarriva Labra,
presenta escrito: Cumple lo Ordenado.

9. Que con fecha 17 de Diciembre del 2008, se resuelve: Al escrito:
Cumple lo ordenado, se resuelve: se tiene por cumplido lo ordenado; Al
escrito: Demanda Arbitral por asignacion del nombre de dominio, se
resuelve: Se tiene por presentada demanda arbitral por asignacion de
nombre de dominio; al otrosi: se tienen por acompafiados, bajo
apercibimiento del 346 N° 3 del C. P. C. Se deja constancia que la parte
que es primer solicitante no realizé presentacion alguna. Segun Numero
3 de las normas del procedimiento, se da inicio a un plazo de 10 dias
habiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas
presentados.

10.Que con fecha 23 de enero del 2009, se resuelve: citese a las partes oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

I.  Que el signo NORTHSTAR definitivamente corresponde a una
marca famosa y notoria ampliamente conocida y reconocida en
nuestro pais por varias generaciones

Ili. Que de acuerdo al art 14 del reglamento NIC CHILE, todo
solicitante tienen la responsabilidad de que su inscripcion no
colisione con los intereses de terceros, validamente adquiridos.

ii.  Que el segundo solicitante ha acompafiado material probatorio
que certifica la titularidad de sus derechos marcarios sobre la
marca famosa y notoria NORTHSTAR cuya presencia comercial
es un hecho puablico y notorio.

iv.  Que el primer solicitante no acreditd derecho alguno sobre la
expresion KENNEL

V. Que el primer solicitante es titular del nombre de dominio
northstarkennel, el cual le fue asignado mediante un fallo en
contra del solicitante don MARCO ALEJANDRO ROBLES
SOTO
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Que definitivamente el primer solicitante no acreditd
antecedentes o derecho alguno que lo posicione con un mejor
derecho sobre el nombre de dominio solicitado

SE RESUELVE:

1. Se asigna el dominio NORTH-STARKENNEL.CL al segundo

solicitante.
2. Cada parte pagara sus costas.

Notifiguese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma

electronica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Carolina
Jara RUT: 13.715.557-5 y dofia Rosa Gemita Tramol Vasquez, RUT:
14.180.375- 1, ambas de mi mismo domicilio.

A

Gonza]o Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador

Carolina Jara Castro Rosa Gemita Tramol Vasquez

13.715.557-5 14.180.375-1



