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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

oxido.cl

Santiago, lunes nueve de enero de dos mil seis.-

VISTOS:

Con fecha 30 de junio de 2005, don Carlos René Foulon Carrillo,
domiciliado en Av. Recoleta 2230, comuna de Recoleta, de esta ciudad, solicito la
inscripcion del nombre de dominio “oxido.cl”.

Posteriormente, con fecha 14 de Julio de 2005, la sociedad Almacenes
Paris Comercial S.A., domiciliada en calle Coyancura 2241, Piso 2°, Providencia,
Santiago, representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliado en Av.
Andrés Bello N° 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, solicitd igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “oxido.cl”, dando lugar al proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido
en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 5220 de 13 de Octubre de 2005 se designo
al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre la
inscripcion del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las
partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacién 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 Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacién y/o
de fijacion del procedimiento sefialada, sélo el segundo solicitante, por lo que no
se produjo avenimiento entre las partes, 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 Reglamentacion para el
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Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 23 sélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 29 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 33 comparecié el primer solicitante haciendo valer sus derechos,
solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa “oxido.cl”.

A fs. 34, se recibié la causa a prueba y se fijj6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “oxido.cl”.

A fojas 35, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se sefialé en la parte expositiva, con fecha 30 de
junio de 2005, don Carlos René Foulon Carrillo, solicito la inscripcion del nombre
de dominio “oxido.cl”. Posteriormente, con fecha 14 de Julio de 2005, la sociedad
Almacenes Paris Comercial S.A., solicitd igualmente la inscripcion del mismo
nombre de dominio “oxido.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido
en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

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 Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrio a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefialada, sélo el segundo solicitante, por lo que no
se produjo avenimiento entre las partes, 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 Reglamentacion 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.
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SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de
discusion, el segundo solicitante fundd su pretension sefialando en primer término
que en el afio 1900 se creo 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. En el afio 1950 cambié de nombre a Almacenes Paris. En 1980 crea la
Tarjeta Paris siendo pionera en el negocio del crédito y después abrio otra tienda
en Providencia y en los afios noventa son ocho las tiendas ya inauguradas. Que
para coronar 100 afios de éxito lanza en 1999 el primer portal de ventas por
Internet en Chile. Que al afio 2003 cuenta con 20 tiendas y un Banco y que en el
afio 2005 pasa a ser parte del conglomerado Cencosud.

Agrega que ha desarrollado marcas propias entre ellas “Opposite” y “Oxido” para
distinguir vestuario, la que tendria buena acogida entre los consumidores, y que
como tal la tiene registrada como marca comercial, registro 514.543 “Oxido”,
denominativa, para distinguir productos de la clase 25, en la que se han gastado
grandes sumas de dinero. 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 verdaderas puertas de entrada a los productos asociados a la marca, por lo
que seria légico que los consumidores del vestuario marca “oxido” busquen en el
sitio “oxido.cl” los productos de vestuario que normalmente se encuentran en la
tienda. Que cita como ejemplo el nombre de vestuario de otra empresa de la
competencia en que asi ocurre.

Que a continuacion hace una descripcion de los nombres de dominio, su
importancia, de los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres
de dominio, de las normas sobre revocacion de nombres de dominio, Normas de
la ICANN, del Convenio de Paris.

Agrega que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante,
constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor lo
que no se condice con el espiritu de la normativa ya indicada y citada por este
solicitante.

TERCERO: Por su parte el primer solicitante expresa que trabaja en el rubro de la
gastronomia, cocktail, banquetes desde hace méas de 15 afios trabajando en

primera categoria. Que ademas este afilo empez0 a trabajar en una discoteca a la
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cual le puso como nombre de fantasia “Oxido”, ya que las paredes del interior del
local estan pintadas como si estuvieran oxidadas, asi como todo el Local, con los
colores anaranjados y café en todas sus tonalidades. Agrega que a principios de
afio empezo a usar el nombre “oxido”, para toda su publicidad y adjuntando copias
de boletas y publicidad para probar sus dichos.

Expresa también que el local donde funciona la discoteca “oxido”, ya es conocido
en su comuna como un punto de encuentro y de esparcimiento en la juventud y
adulto mayor.

Que también dicho Local se ha usado para realizar programas de television. Que
auspician un programa de cultura y musica en la radio comunal que se transmite
los dias domingo en la mafiana.

Por lo anterior, expresa que merece el nombre de dominio “oxido.cl”, para evitar
cambiar el nombre y perder la clientela.

CUARTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompafié a los autos y
sin objecion de contrario: 1) Fotocopias de boletas de abril del afio 2005, donde
consta el nombre “Oxido” discotheque; 2) Panfleto referido a publicidad de
“Colaciones” y otras comidas que proporciona, donde consta el nombre “Oxido”; 3)
Boleto de entrada de discotheque “Oxido” y 4) Tarjeta de visita de discotheque y
eventos “Oxido”.

QUINTO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones
acompafo a los autos en forma legal y sin objecién de contrario, los siguientes
documentos: 1) Copia impresa del sitio de www.nic.cl del dominio “opposite”
donde consta que se encuentra inscrito a su nombre; 2) Copia del titulo del
registro N° 514.543, de la marca “Oxido” inscrita a nombre de Almacenes Paris
Comercial S.A.

SEXTO: Que segun consta en autos el primer solicitante es don Carlos René
Foulon Carrillo, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio “oxido” y le
corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho
sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEPTIMO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompafo a los autos copia impresa del sitio de www.nic.cl del dominio “opposite”
donde consta que se encuentra inscrito a su nombre, dominio que no dice relacion

con el dominio en disputa y copia de registro de marca comercial en Chile “oxido”
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inscrita a su nombre.

OCTAVO: Que segun se desprende de autos y por lo expuesto por la propia
segunda solicitante, el nombre por la cual es reconocida, es “Paris” o “Almacenes
Paris” y el nombre “Oxido” corresponde a uno de sus productos y es logico que
los usuarios de la red y consumidores buscaran en dicha red por el nombre de la
empresa y no por uno de sus productos.

NOVENO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrado como
marca comercial de la palabra “oxido”, cuyo uso no consta en autos, no es
suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer
solicitante.

DECIMO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocacion de
nombres de dominio.

DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “oxido.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud
de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto,

ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y

siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “oxido.cl” al primer solicitante esto es a
don Carlos René Foulon Carrillo.

Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la sociedad Almacenes
Paris Comercial S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.
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Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

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

Déjese copia simple 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 36 - 2005.



