Fallo arbitral por dominio “northstarchile.cl”

NORTH STAR INTERNATIONAL

REP. MAJESTIC INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA.

-v-

BATA CHILE S.A.

REP. SARGENT & KRAHN

Juez Arbitro
Ricardo Sandoval Lopez
En Santiago, a 29 de Marzo de 2012
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 14.933, de 09 de Septiembre de 2011,
el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su
designacion como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del

nombre de dominio “northstarchile.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: NORTH STAR INTERNATIONAL, persona



juridica dedicada al rubro de su denominacion, Rep. Majestic
Inversiones y Asesorias Ltda., RUT N© 76.099.945-8, domiciliada en
Avenida. 11 de Septiembre 2250, oficina 802, Providencia, Santiago,
quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio
“northstarchile.cl”, el cual pidid a su favor el dia 26 de Mayo de
2011, a las 19:53:48 horas GMT y BATA CHILE S.A., persona
juridica dedicada al rubro de su denominacién, representada por
Sargent & Krahn, RUT N° 92.216.000-7, domiciliada, para estos
efectos, Camino a Melipilla 9460, Maipu, Santiago, quien tiene la
calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio
“northstarchile.cl”, el cual pidié a su favor el dia 30 de Mayo de 2011,
a las 19:24:34, horas GMT.

TERCERO: Que por resoluciéon de fecha 12 de Septiembre de 2011,
la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptd el cargo y jurd
desempenfarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 26 de Septiembre de 2011, a las 13,00 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacién referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan en los

autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 26 de Septiembre de 2011, a las 13.00 horas,
tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldia del primer solicitante
NORTH STAR INTERNATIONAL vy con la asistencia de don IGNACIO
JUAREZ HERMOSILLA, Habilitado en Derecho, quien comparece por
parte del segundo solicitante, BATA CHILE S.A., representada por



Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegacién de poder, que
el tribunal tuvo presente y por acompafiados los documentos
respectivos. El arbitro procedié a calificar la consignacién decretada
estimandola bastante y acto seguido, en ausencia del primer
solicitante, el tribunal procedié a fijar las normas de procedimiento
por las que se ceiiird la controversia, todo ello segun consta del acta

levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 26 de Septiembre de 2011, se
notificd a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él,

como consta en autos.

SEPTIMO: Que, la parte del segundo solicitante BATA BRANDS
S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, representada
por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por la Abogada
dofa MARIA LUISA VALDES STEEVES, solicita la asignacion del
nombre de dominio “northstarchile.cl”, basado en los siguientes
fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben textualmente

de su propio libelo:

l.- ANTECEDENTES DE HECHO

1, BREVE RESENA DE BATA

BATA BRANDS S.AR.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, cuya
filial en nuestro pais es ampliamente conocida como BATA, tiene sus origenes en el afio
1894, cuando el empresario checo Thomas Bata, con sélo 18 afos de edad, funda la

organizacion de calzados BATA junto a sus hermanos Antonin y Ana.



Para el ano 1897, la empresa de mi mandante ya realizaba importantes
innovaciones en el rubro del calzado, creando la “batovka”, primer zapato de tela que se
fabricé mecanicamente. Lo anterior le permitié crecer y posicionarse fuertemente en el
mercado, destacando por el cardcter innovador y visionario de su fundador.

En el afio 1905 y gracias a la visién de su fundador, a una mano de obra
cualificada y a equipos modernos, consigue una produceion de 2200 pares de zapatos al
dia y emplea 250 personas. Este rapido crecimiento le permitié extenderse a otros
mercados, exporlando sus productos desde el afo 2009 e iniciando representaciones en
Alemania, Los Balcanes y Medio Oriente. Para el afio 1917, las ventas de BATA ya
alcanzaban los 2 millones de pares al afio y comenzaban un imporlante proceso de
modernizacion en todas sus fabricas, en las que empleaban a mas de 500 personas.

La répida expansion de la empresa de mi mandante lo llevo a posicionar tiendas
BATA en diversos lugares del munde, llegando a Chile en el afio 1939. Desde su llegada
a nuestro Pais se caracterizé por ofrecer modelos de calzado innovadores y de gran
calidad, destacandose por ser creador de marcas muy populares como NORTHSTAR o
Bubble Gummers, ademés de contar con licencias de distribucion de otras marcas
importantes como British Knights y Timberland.

Actualmente, BATA Chile cuenta con 151 tiendas a lo largo de todo el pais,
ademas de espacios destacados en las principales multitiendas, lo que le ha permilido

posicionar sus marcas y productos en Chile, gozando estos de gran fama y notoriedad.

NORTH STAR DE BATA

Como sefialamos anleriormente, mi representada ha posicionado en los Oltimas
afios una serie de marcas propias, tendientes a enlregar mas y mejor variedad en los
productos que las tiendas BATA ofrecen en el mercado. Entre ellas, se encuentra la

reconocida NORTHSTAR, una de las primeras marcas propias que mi mandante



posiciong en el mercado y que se ha caracterizado por distinguir una exitosa linea de
calzado juvenil tanto masculino como femenino, y que es ampliamente reconocida por los

consumidores, quienas han hecho de esta marca una marca de culto.

NORTH STAR corresponde a una de las marcas de calzado mas famosas del
mundo, debido en gran parte, 2 que los modelos NORTHSTAR mantignen un estilo
comodo y duradero, especialmente disefado para darle un estilo urbano. El mercado
juvenil es especialmente atraido por los disefios de estilo retro de finales de los anos 80s
dandoles una interpretacion contemporanea, lo que convierte a NORTHSTAR en una

marca altamente demandada y reconocida masivamente en el mercado.
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3. REGISTROS MARCARIOS DE BATA

Mi representada cuenta con una familia de marcas comerciales gue corresponden
precisamente en la expresion "NORTHSTAR', (integramente incluida en el nombre de
dominio en disputa), como parte de la estrategia para proteger el reconocimiento de sus
oroductos & Inversionass en &l mercado. Dichas marcas se encuentran debidamente

registradas anle el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ('INAPI") vy se detallan a
continuacion:

=1

~ Registro N° 672841 NORTH STAR", denominativa, para distinguir
establecimento comercial para la venta de toda

cizse o= articulos y productos”, en clases 1 a 34



» Registro N* 860.510, "NORTH STAR". mixta, para distinguir “pantalones (jeans),

buzos y ropa deportiva’, en clase 25,
» Registro N° 832,863, '"NORTH STAR", denominativa, para distinguir “toda clase de
calzado, con exclusidn de calzado de seguridad’, en clase 25.

» Registro N° 887.686. "NORTH STAR", mixla, para distinguir productos en clase 25.
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Estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que asiste a mi

representada respecto del nombre de dominio en disputa ‘NORTHSTARCHILE.CL", pues
su marca comercial y signo distintivo es sencillamente IDENTICO al nombre de dominio
solicitado, sin que se haya incorporado ningun slemento diferenciador. Hacemos presente
que anadir la expresion CHILE no confiere distintividad al dominio solicitado, pues él .cl es
precisamente el toponimo de Chile, tal como lo ha dejado de manifiesto la jurisprudencia

en la materia.

» Eltérmino “CHILE" carece de distintividad: Jurisprudencia:

En relacion con el cardcter genérico de expresiones que forman parte de nombres
de dominie, creemos imporiante sefalar que la jurisprudencia expresamente ha
reconccido que la expresion “CHILE™ no aporta distintividad en un nombre de dominio JEL
toda vez que dicha extension corresponde al topénimo de Chile.

A modo de gjemplo, en el fallo recaido en el juicio por gl nombre de dominio
“pathfinder-chile.cl” se sostuvo lo siguiente:

scabe  destacar que la demandanie ey titular  del nombre del  dowminio
PATHFINDER.CL, idéntico al elemento distintive del nombre de dominio en dispura pero

sin la L-,;:,ru-il_a-g._'m CCHILE™, expresian que_en_casv_algune podrig estimarse_gue es i




elemento diferenciador suficiente v adecuado en relacion con sus marcas, razon social v

nambres de dominio, v ello debido a que Ia extension .CL es el topdnimo de CIHILE en

Interner”

En el presente caso U.S., la siluacion es analoga: mi mandante es titular de
registros de marca para la expresion NORTHSTAR en CHILE, y ademas es titular del
nombre de dominio NORTHSTAR CL, sequn se indicara mas adelante.

En resumen, "NORTHSTAR" es una marca creada, registrada y profusamente
utilizada por mi mandante en Chile y el mundo, por lo que su uso o aprovechamisnto

por parte de un tercero le causarad un grave perjuicio.
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Copia de los certificados de registro correspondientes se acompafan en un otrosl

de esta presentacion.

4.- TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIO DE COMERCIAL BATA.

Es reconocida y l6gica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los silios
medianle nombres que les son familiares. En este caso, un usuaric asociard
inmediatamente el nombre de dominio "NORTHSTARCHILE.CL" a un silio de Internet con
informacion relativa a la reconocida linea de calzado NDRTHSTAR que mi mandante ha
posicionado con gran éxito en el mercado nacional.

Para reforzar lo anterior, especialmente la asociacian en Internet de la expresion
"NORTHSTAR" con mi mandanie, reiteramos que esta ya cuenta con un nombre de
dominio para dicha expresion y gue por tanto es virtualmente idéntico al dominio de

autos. A saber



» NORTHSTAR.CL

Por lo anterior, estimamos que es evidente el riego de confusion que existe para
los usuarios de Internet a causa de la solicilud del demandado, con los evidentes
perjuicios que dicha confusién imperta para el sistema registral de nombres de dominia,
asi como para mi mandante. Hacemos presente que el dominio de nuestra mandante

www.norlhstar.cl se encuentra activo y aclualmente en construccion:

NORTH STAR

Copia del certificado que acredita la titularidad sobre el nombre de dominio citada

se acampafna en un olrosi de la presenta demanda.

5. VINCULACION ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO

NORTHSTARCHILE.CL Y MI MANDANTE.

Como se aprecia facilmente, el solicitante del nombre de dominic en disputa
NORTHSTARCHILE.CL, se limitd a tomar en farma exacta, la reconocida marca de mi

mandante, sin agregar ningtin elemento diferenciador suficients. De esta manera, resulta

que el dominio salicitado es sencillamente idéntico a la marca NORTHSTAR registrada
por mi mandante, pues como ya se sefald y ha sido reconocido por la jurisprudencia en la
materia, la palabra CHILE no confiere distintividad en un dominio en .CL.

Es importante precisar que la expresion "“NORTHSTAR™ es asociada a mi
mandante a través de sus marcas, las cuales se ulilizan profusamente en Internet y en el

mercado real para dislinguir a una popular linea de calzado. En efecto, segin consta en



los documentos que se acompafian en un olrosi de esta presentacion, los productos

“NORTHSTAR", son reconacidos por los usuarios de Internet (y consumidores en general)

como productos originales, innovadores de gran calidad y prestigio en el mercado, qus

gozan de fama y notoriedad.
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Asi  las cosas, los wusuarios de Intermnet enfrentados al dominio
NORTHSTARCHILE.CL" pensaran con toda logica y razdn que éste contiene informacion
relativa a los reconocidos calzados que ofrece mi mandante bajo dicho signo, lo que
evidentemente no es asi.

Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparacién, la cual grafica
claramente la confusion que se producira en los consumidores. La comparacién es

elocuente y no merece mayores comentarios:

. NORTHSTAR (marca comercial de mi mandante)
. NORTHSTARCHILE.CL (nombre de dominio en disputa)
. NORTHSTAR.CL (nombre de dominio de mi mandante)

Como se observa y segun se expuso en los aparlados anteriores, el demandado

de autos se limitd a solicitar como nombre de dominio un signo que es marca comergial

registrada de mi mandante, que es enganosamente similar a sus nombres de

dominio y con la cual distingue sus reconocidos productos en Internet; sin agregar
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ningin SIGNO diferenciador, lo que en definitiva impide distinguir el dominio en

disputa de la marca registrada, nombres de dominio, y productos de mi

representada. Sostenemos, fundados en la fama y reconocimiento en Internet de mi
mandante y de los produclos que esle ofrece bajo la marca NORTHSTAR, que este
dominio sera asociado a BATA, quien posee un vinculo real y efectivo, asi como derechos
previamente adquiridos sobre el signo que forma el dominio disputado.

Asimismo, se debe considerar que de acuerdo con las reglas de la légica, los
usuarios de Internet al enfrentarse al dominio NORTHSTARCHILE.CL, concluirdn que
éste corresponde a la marca de mi mandante precisamente en CHILE o bien que cuenta
con su autorizacion, cuestion que reiteradamente hemos sefialado no ocurre en la
especie, y que evidentemente causard un grave perjuicio a mi representada.

Al respecto, es importante senalar que el articulo 14 del Reglamenlo dispone

expresamente que "Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no

conirarie las normas vigenies sobre abusos de publicidad, los principios de la

compefencia leal v de la élica _mercantil, como asimismo. derechos validamente

adguiridos por terceros’.

A mayor abundamiento, creemos que es importante rescatar lo sefalado en la
sentencia recaida en el arbilraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se

concluyd que se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a:

“...Ja_parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de

derechos marcarios preexistentes sobre un signo gque

coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en

disputa.”

Cabe hacer presente a U.5., que la funciaon basica de todo nambre de dominio
es aguella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, funcion que en caso de ser olorgado el dominio en disputa al primer
solicitante de autos no se estaria cumpliendo.

En razdn de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud del demandado respecto

del nombre de dominio NORTHSTARCHILE.CL, ya que de lo contrario se permitira que
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un tercero haga uso de una marca comercial, propiedad de mi mandante que esta
debidamente registrada anle el INAP| y que es reconocida por los usuarios de Internet y

consumidaores, lo que llevaria a una inevitable confusion de los mismos.

En el plano del derecho invoca los diversos criterios existentes para la
asignacién de los nombres de dominio, en los cuales fundamenta su
demanda, los que no se reproducen en este fallo por ser ampliamente
conocidos. Asimismo cita el articulo 10 del Convenio de Paris, el que

tampoco se reproduce por la razén ya indicada.

OCTAVO: Que por resolucidon de 12 de Octubre de 2011, notificada
con esa misma fecha, se tuvo por presentada demanda de asignacion
de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante, BATA
BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE vy se

confirié traslado por tres dias al primer solicitante.

NOVENO: Que con fecha 17 de Octubre de 2011, se tuvo por
presentado escrito de patrocinio y poder y demanda de asignacion de
nombre de dominio por la parte del primer solicitante, NORTH STAR
INTERNATIONAL, quien argumenta que solicitd y pago el nombre de
dominio “northstarchile.cl”, de acuerdo con la informacién contenida
en la pagina web de NIC Chile, para ingresar en el mercado de
inversidn y asesorias, mas especificamente, en el ambito turistico, en
el territorio nacional, lo que a su juicio resulta lo mas normal,
considerando las actuales coyonturas econdémicas del continente
sudamericano, que senalan a Chile como la plataforma de negocios
mas prospera de la regidon. Agrega que la parte contraria, esto es el
segundo solicitante, realizd y pago su solicitud sobre el mismo
nombre de dominio con fecha 30 de mayo de 2011, segun la
informacién de NIC Chile. Senala también que si bien desconoce el
giro de actividad de la parte contraria, estima que solicitar el hombre

de dominio 4 dias mas tarde que la fecha en que ella lo hizo,
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constituye una manifestacién de mala fe y sobre este aspecto pone
todo el énfasis de su peticion, porque al actuar de esa manera se
perjudica a quien haya solicitad el mismo dominio con antelacién.
Insiste en que North Star y su duefio Alfonso Sosa lleva Mas de 20
afos trabajando en el sector del turismo internacional, bajo
diferentes nombres, siendo North Star, que mas ha incorporado mas
recientemente en el afio 2007. Asimismo transcribe algunas normas
de procedimiento del Reglamento de NIC Chile que, siendo conocidas
del arbitro, no se relacionan en este fallo. Por ultimo, el primer
solicitante hace un listado de las actividades y contratos celebrados
de Norh Star con diversos operadores del comercio nacional y del

extranjero.

DECIMO: Por resolucion de 17 de Octubre de 2011, notificada con el
misma fecha y se tuvo por presentada la demanda del primer
solicitante en tiempo y forma y se confirié traslado por tres dias al

segundo solicitante.

DECIMOPRIMERO: Con fecha de 20 de Octubre de 2011, se
proveyé el escrito del primer solicitante NORTH STAR
INTERNATIONAL, mediante el cual opone excepciones y contesta el
contestado traslado de la demanda del segundo solicitante, teniendo
por opuestas las excepciones en tiempo y forma y se confirid

traslado por tres dias al segundo solicitante.

DECIMOSEGUNDO: Con fecha 25 de Octubre de 2011, se tuvo por
presentado escrito del primer solicitante NORTHSTAR
INTERNATIONAL que acompafia escritura publica de constitucion de
la sociedad “Majestic Inversiones y Asesorias Limitada y se puso en

conocimiento del segundo solicitante.

DECIMO TERCERO: Que el segundo solicitante BATA CHILE, reiter6

sus argumentos mediante un escrito presentado con fecha 27 de
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Octubre de 2011. El tribunal tuvo presente los argumentos
planteados y su resolucion se notific6 a las partes por correo

electronico.

DECIMOCUARTO. Que por resolucion de fecha 16 de Diciembre de
2011, se recibié la causa a prueba, por el plazo de 10 dias y se
fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre
los cuales debe recaer. La resolucién se notifico a las partes por

correo electrénico con esa misma fecha.

DECIMOQUINTO. Por resoluciéon de 5 de Enero de 2012, el tribunal
resolvio omitir el tramite de la fijacion de plazo para hacer
observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta

resolucion se notificé a las partes por correo electrénico.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, BATA
CHILE S.A. vy por la documentacién acompafiada oportunamente a
los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que
ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas
comerciales mediante su inscripcion en el Departamento de Propiedad
Industrial, en las que se incluye la expresion “Northstar”, como se
detalla en el acapite séptimo de las parte expositiva del presente

fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador
dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante,
constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio

“northstarchile.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST
SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio

tiene su excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la
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parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El
valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades
en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor
derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracion, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte
de BATA CHILE S.A., presentd prueba completa respecto de su mejor
derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en

cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial
para este sentenciador no sélo la invocacion del principio FIRST COME
FIRST SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere
acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo
gue en el hecho no ocurrid, toda vez que se limitd a presentar su
demanda fundada sélo el hecho de ser primer solicitante y la prueba
rendida por él no logra formar en este arbitro arbitrador la conviccion

de que tiene mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“northstarchile.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede
verse afectada por la confusion y por la dilucién marcaria, toda vez
que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto
en funcion de la marca Northstar, que identifica las marcas
registradas con la expresion Northstar, puede entenderse que el
dominio “northstarchile.cl”, forma parte de las de marcas “ Northstar”
e inducir a creer que existe unidn entre el dominio asi configurado vy
las marcas BATA CHILE S.A.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de

|II

dominio “northstarchile.cl” corresponderia al segundo solicitante, no
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perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular

no tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del

anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigha el nombre de dominio “northstarchile.cl” al
segundo solicitante, esto es, BATA CHILE S.A. RUT N°© 92.216.000-7,
persona juridica dedicada al rubro de su denominaciéon, domiciliada

para estos efectos en Camino a Melipilla 9460, Maipu, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no

existir en los autos antecedentes que permitan hacerlo.

Notifiquese por correo electrénico y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y dos testigos. Remitase

el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.
Ricardo Sandoval Lépez
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



