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MAT: Asignacion de nombre de dominio “payless.cl”

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF07579 de fecha 29 de Mayo de 2007, el
Departamento de Ciencias de la Comunicacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidn del nombre de dominio
“payless.cl”; entre Wiliom Joseph Mallouhi Wellmann, como primer
solicitante, y Payless ShoeSource Worldwide, Inc., como segundo
solicitante;

2.-  Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en
adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las
gue se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que de
acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde  al
suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de “Arbitro
Arbitrador”;

3.-  Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 1 de
Junio de 2007, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbifraje para el dia 18 de
Junio de 2007 a las 17:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral. Esta
resolucion se nofificd a las partes por carta certificada, y via correo
electronico a los domicilios y direcciones registrador en NIC Chile. No
obstante, estando de comun acuerdo ambas partes, se modificd la
hora fijada para a la audiencia, fijdndose ésta para el mismo dia 18 de
junio alas 12:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo

comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo el
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dia 18 de Junio de 2007, con la asistencia de don Wiliam Joseph
Mallouhi Wellmann como primer solicitante, y dona Paulina Barddn
Calvo en representacion de Payless ShoeSource Worldwide, Inc., como
segundo solicitante, segun poder que se acreditd en autos;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, dentro de plazo
loa parte de Payless ShoeSource Worldwide, Inc. como segundo
solicitante, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor
derecho sobre el nombre de dominio “payless.cl”, para lo cual sostuvo
lo siguiente: a) En cuanto a los hechos senaldé que Payless ShoeSource
Worldwide, Inc., es una prestigiosa empresa multinacional de casi
treinta anos, dedicada a la fabricacidn y comercializacién de calzados
y accesorios, bajo las marcas “Payless” y Payless Shoesource”, tras Ias
cuales existe toda una tradicion de calidad y garantia que ha
significado innumerables inversiones en el tiempo y dinero por esta
parte; b) Respecto de la expresion “Payless ShoeSource” esta parte
senala que ha usado tal expresion desde el ano 1978, y detentado
derechos de propiedad intelectual sobre la marca “Payless ShoeSource”
desde el ano 1981, ano en el cual se obtuvo el registro de la marca en
los Estados Unidos, bajo el niUmero 1.155.940; c) Senala que el regimen
de registro marcario que rige en los Estados Unidos exige la prueba del
primer uso que se reclama, por lo que si en el documento indicado se

indica que el “el primer uso en el comercio” data del ano 1978, debe
entenderse que efectivamente se acreditd este hecho ante la oficina
de Marcas y Patentes de los Estados Unidos; d) Con todo, el sistema de
propiedad intelectual imperante en los Estados Unidos, entfiende que la
propiedad de una marca comercial se gana por el uso de la misma,
siendo su inscripcidn sdlo un requisito para hacer valer o defender su
derecho mas fdcimente, pero no la fuente misma de la propiedad,
como si ocurre en paises como Chile en que las marcas comerciales

solo se poseen en la medida que estén inscritas; €) En cuanto a la
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expresion “Payless”, senala que la ha usado desde el ano 1983, vy
detentado desde el ano 1996, bajo el nUmero 1.949.546.; f) Asi las cosas,
esta parte detenta derechos sobre la expresidon “Payless ShoeSource”
desde el ano 1978 y sobre la expresion “Payless” desde el ano 1983 en
los Estados Unidos; g) Senala que actualmente también es fitular en
Chile de la marca “Payless Shoesource”, inscrita bajo los siguientes
registros marcarios: 525.916, 525.917, 534.380, 534.381, 624.808, 624.814,
624814, 624815, 624816, 624817, 624.818, 624.819, 631.775, 631.777,
631.778, 640.748, 652.956; de |la marca “Pay Less” bajo el registro N°
663.565 (renovada en el ano 2003), y de la marca “Payless” bajo los
registros N° 693.299 y N° 693.300 (ambas renovadas en el ano 2004); h)
Con todo, hace presente que el registro mdas antiguo corresponde a la
marca “Pay Less” que data del 18 de mayo del ano 1993, debiendo
considerarse como la fuente nacional directa de los derechos de esta
parte sobre la expresidon en disputa “payless.cl”; i) Que su representada
Payless ShoeSource Worldwide, Inc., en el ano 2002 invirtid en Chile
importantes recursos, operando en el mercado nacional por casi cuatro
anos, con cinco tiendas de calzados, no obstante los resultados no
fueron los esperados, por lo cual esta parte decidid suspender sus
operaciones en Chile, sin perjuicio que proyecta retomar dicha
actividad una vez lo permitan las condiciones; j) En cuanto al derecho
argumentd que frente a la solicitud presentada por el primer solicitante
de fecha 9 de marzo del ano 2007, esta parte se opuso formalmente,
con fecha 4 de abril del ano 2007; k) Que en virtud de lo expuesto en los
literales anteriores, goza de un mejor derecho para ser tfitular del nombre
de dominio en disputa, toda vez que es i) dueno de la marca registrada
“Payless” vy ii) porque usa la expresion “Payless’de manera notoria. En
relacion este punto, se debe considerar que esta parte ocupa
precisamente su marca “Payless” para identificar sus sitios web. Asi,

nuestro representado opera en el sitio web “payless.com” para sus
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operaciones por medio de internet en los Estados Unidos, por lo cual es
de especial interés contar con el ccTLD “.cl”, para llevar a cabo el
desarrollo de los mismos negocios en Chile; 1) Finalmente, Payless
ShoeSource Worldwide, Inc., hace mencién que el hecho que el primer
solicitante haya senalado en la audiencia de fijacion de normas del
procedimiento que su rubro es diferente a esta parte, serd siempre una
afirmacién discutible y relativa si se considera el desarrollo actual de las
comunicaciones y relaciones comerciales a través de la red; m) Que en
apoyo de sus argumentaciones expuestas, acompand los siguientes
documentos: m1) Copia impresa de la pagina web de la oficina de
marcas y patentes de los Estados Unidos, en la cual se da cuenta de los
registros numero 1.115.940, marca Payless Shoesource del ano 1981, v,
numero 1.949.546, marca Payless del ano 1996, sin perjuicio que sus Usos
se remontan del ano 1978 y 1983 respectivamente; m2) Copia impresa
de la pdagina web del Departamento de Propiedad Intelectual de Chile
en la cual se da cuenta de los registros marcarios senalados en el literal
g) numeral 5., de esta presentacion; m3) Copia impresa de la pdgina
web “payless.com” operada por esta parte para el comercio de sus
productos y servicios en los Estados Unidos;

6.- La parte de don Wiliam Joseph Mallouhi Wellmann no hizo valer
sus pretensiones en esta etapa procesal, ni en las posteriores, por lo que
el Tribunal Arbitral la tuvo en rebeldia en todas ellas;

7.- Con fecha 26 de Julio de 2007, se dio fraslado para contestar las
pretensiones o aseveraciones efectuadas, lo que no ocurrid por ninguna
de las partes. En consideracion a las reglas del procedimiento
acordados, en cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer
todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus
pretensiones, como de hecho ocurrid, se omitid recibir la causa a
pruebaq, y se resolvié derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:
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8.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que, el primer solicitante si bien asistid al primer comparendo de
autos para fijar las normas de procedimiento, no hizo valer sus derechos,
y no argumentd, ni acompand prueba de ninguna especie tendiente a
acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompanada por la
parte de Payless ShoeSource Worldwide, Inc.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de *first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante como es este caso.
Precisamente, la excepcion al principio se ampara entre ofros, en la
validacion o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las
partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo
cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o
ambas lo hacen encontrdndose en semejantes condiciones. No
obstante, en este caso ello no ocurrid, desde el momento que sdlo la
parte de Payless ShoeSource Worldwide, Inc. ha demostrado tener una
legitima y vdlida pretension;

c) Que, también es un hecho que la denominacion “Payless” bajo sus
distintas formas de protecciéon juridica, o en sus distintas formas de
transmision y publicidad al publico, Iéase marca comercial, nombre de
dominio bajo el TLD.com, nombre publicitario o similar, es de propiedad
y uso del segundo solicitante, quién asi lo ha acreditado sobradamente
en autos;

9.-  Que, habiéndose acreditado un legitimo interés o derecho del
segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer
solicitante respaldara a su vez un mejor derecho por medios de prueba
suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud,

todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no
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ocurrio;

10.- Que, sin otro fipo de razones que las ya expuestas, en caso de
tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se inclina
a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legitimo uso del
mismo, y el sustento de su proteccion a través de privilegios industriales
(marca comercial), nombre comercial y nombres de dominio, por un
asunto de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo
expuesto en nuestra legislacion y los fratados internacionales sobre la
materiq;

11- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme a las
facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse
en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el
senfido de la prudencia y la equidad le indiguen, y las normas
aprobadas por las partes que se rige este juicio. Que precisamente es
sobre la base de estos principios que este Arbitro ha valorado las
pretensiones del segundo solicitante, credndose la conviccion absoluta
de que a este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de
dominio “payless.cl”;

12.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su articulo 6° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre
de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y compromete a acatar y regirse por todas las
normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie”. Que asimismo, el articulo 14 del mismo cuerpo legal menciona
“Serd 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 vdlidamente adquiridos por terceros”;

Y visto ademds, las facultades que el sentenciador le confieren el

Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
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CL vy los artficulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil,
especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia
y la equidad lo indiguen, y las normas aprobadas por las partes por las
que rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.-  Asignar el nombre de dominio “payless.cl” a la parte de Payless
ShoeSource Worldwide, Inc. Rechdcese la solicitud presentada por el
primer solicitante, William Joseph Mallouhi Wellmann.

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Nofifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su noftificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Cddigo de Procedimiento
Civil, firman las partes la sentencia en autorizacion de la misma los

testigos que mds abagjo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Dora Ydnez Terdn Carmen Gloria Garcia M.
C.IN° 13.688.508-1 C.IN° 11.708.049-8




