Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 54

Santiago, doce de septiembre del afio dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 4 y 5 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema,
sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose
citado a las partes a oir sentencia en juicio arbitral de asignacion de nombre de
dominio “TIENDASNOW.CL", se procede a dictar sentencia definitiva:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 9 de mayo de 2011, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “TIENDASNOW.CL", surgido entre Titan Global Trade Chile Limitada,
representada por su abogado don Marcelo Fica Aranguez, ambos domiciliados
en Av. Apoquindo N° 5583, Piso 9, Las Condes, Santiago y SACI Falabella,
sociedad de giro comercial, domiciliada en Rosas 1665, Santiago, representada
por Estudio Silva & Compafia, Estudio Juridico, quien comparece representado
por su abogado don Gonzalo Sanchez Serrano, ambos domiciliados en Hedaya
N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolucion de fecha 10 de mayo de 2011 el suscrito acepto el cargo de
Juez Arbitro Arbitrador y juré desempeniarlo en el menor tiempo posible y cité a
las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia
18 de mayo de 2011, a las 15:00 horas, con la asistencia de ambas partes y se
establecieron las bases de procedimiento de comun acuerdo, segun consta a
fojas 4 y 5 de autos.

Partes Litigantes: Que son partes litigantes en la presente causa Titan Global
Trade Chile Limitada, primer solicitante del nombre de dominio
“TIENDASNOW.CL” y SACI Falabella, segundo solicitante y demandante de
autos.

Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretension
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de SACI FALABELLA:

La parte demandante de autos, funda su demanda de oposicion a que se
otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL” a
Titan Global Trade Chile Limitada e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda
de fojas 13, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la
pretension del primer solicitante:

Sefala que la demandada solicitdo el nombre de dominio “TIENDASNOW.CL” y
que dentro del plazo que establece el articulo 10 del Reglamento para el
funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, SACI Falabella,
solicitdé el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediacion no
se logré acuerdo entre las partes y se procedido a la designacion del Juez
Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Sefala que SACI Falabella, tuvo su origen en el afio 1889, afio en que don
Salvatore Falabella funda su sastreria, y que posteriormente se incorpora don
Alberto Solari, quien adiciona nuevos productos y locales de venta, que en el
afio 1962 crea su primer local fuera de Santiago en la ciudad de Concepcion, y
en el afio 1986 crea la tarjeta de crédito denominada “CMR”, y realiza una
descripcion del desarrollo de la empresa incluida la industria de la banca, y lo
mismo en los paises de Latinoamérica.

Sefala que a partir el afio 2007 inscribe su marca “NOW”, para distinguir
productos de la clase 25, y posteriormente, “Falabella Snowmaster”, “Snow
Master”, “Snowmaster Falabella” y “Tarnow”, y que ha posicionando en Chile el
signo “NOW” y “SNOW MASTER”, las que califica de famosas y notorias, y que
dominio solicitado “TIENDASNOW?”, incluye en forma principal y sustantiva la
marca famosa y renombrada “NOW”, y que la agregacion de la palabra
“TIENDA”, no la hace ser un signo distintivo, produciendo la diferenciacion en el
mercado, mas aun cuando se hace alusion a una palabra que indica lugar de
venta, como es el término “TIENDA”, lo que traera confusion en el mercado y
dilucién marcaria.

Que en el caso de autos, indica estamos ante el hecho de la igualdad de

conceptos y anterioridad registral a favor de la parte demandante, antecedentes
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suficientes para asignarle el nombre de dominio.

B) Que como primer argumento juridico, SACI Falabella, realiza un descripcion
de la Red Internet y solicita que este caso sea evaluado “mas alla de la
tentacion de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED,
que en muchos casos involucra una profunda injusticia”, agrega que
afortunadamente los criterios que se estan aplicando para resolver conflictos de
nombres de dominio, “se han ido refinando, de manera que se ha ido mas alla
del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la
luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho”.
Agrega que las marcas “NOW” indicadas son utilizadas y que se han gastado
ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas, para el mercado del
vestir y afines, por lo que la solicitud del primer solicitante carece de
fundamento legal y vulnera los intereses de SACI Falabella.

Sefala que SACI Falabella no pretende que el primer solicitante no desarrolle
sus actividades econdmicas, pero que si pretende que no utilice para ello una
marca debidamente registrada, aprovechandose de la fama y notoriedad y cita
como fundamento de su pretension el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile,
que sefala: “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”.

Que la jurisprudencia se ha encargado de desentrafiar lo que se debe entender
por una posible infraccion a derechos validamente adquiridos, y asi se ha
entendido que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos
validamente adquiridos, cuando concurren copulativamente los siguientes
requisitos: (1) que una e las partes sea titular de un derechos adquirido sobre
un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o
aludido en el nombre de dominio disputado; (2) que exista una “afectacion” a
dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, ya que la
norma del articulo 14 utiliza la expresion “contrariar”, la cual, dada su amplitud,
comprende cualquier tipo de afectacion a un derecho, sea que se trate de una
perturbacion, afectacion , perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a su libre

ejercicio; (3) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés
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legitimo en un nombre, marca un otra designacion o0 signo distintivo
reproducido incluido o aludido en el nombre de dominio disputado. Que estas
condiciones copulativas, deben verificarse al momento de la presentacion de la
solicitud respectiva.

C)Finalmente, la parte demandante reitera como fundamento el tema de la
dilucion marcaria, “en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad
comienza a circular una expresion idéntica a las marcas y dominios de mi
representada, como eventualmente podria ocurrir, que identifique ademas
determinados servicios que se encuentren intimamente ligados a los servicios
de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezara a
generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados por mi mandante”

Concluye solicitando que conforme a “buena fe, interés legitimo, marcas vy,
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados,
todos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de un “mejor
derecho” para optar al dominio en cuestion” y que por lo sefialado debe
asignarse el nombre de dominio en disputa “TIENDASNOW.CL”".

Que la parte demandante acompafo listado de las marcas comerciales “NOW”
y “SNOW?”, y copia de busqueda de Google, en que consta que los términos
“NOW” y “SNOW”, hacen mencion a Falabella como empresa asociada a ellas.
Que con fecha 3 de junio de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda
arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirié traslado a Titan Global
Trade Chile Limitada, por el término de 5 dias habiles para su contestacion y
tuvo por agregados los documentos probatorios acompafiados, con citacion,
notificando a las partes por correo electrénico con igual fecha.

Que con fecha 9 de junio de 2011, Titan Global Trade Chile Limitada, present6
escrito de contestacion de demanda, en la que expuso los siguientes
argumentos:

1.- Sefiala que Titan Global Trade Chile Limitada, tiene su domicilio en Av.
Nueva Costanera N° 3122, Local 5, comuna de Vitacura, y que solicito el
registro del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”, con fecha 10 de enero de
2011. Que desde el mes de Agosto de 2010 tiene una tienda dedicada

exclusivamente a la venta de ropa deportiva y articulos de Ski, Snowboard, y
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otros deportes desarrollados en temporada invernal, de marcas especializadas
y reconocidas internacionalmente.

Que el nombre de fantasia de la tienda es “TIENDA SNOW”, y que para estos
efectos utiliza un logo con la palabra “SNOW?”, sobre la cual hay un pico de
montafia y un signo de hielo. Que el nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”,
lo ha solicitado para identificar la tienda y productos que vende al publico, que
tiene dicha denominacion en facebook y en twitter, hace mas de 10 meses, con
mas de 3.300 contactos cada una; y que la pretension de Falabella carece de
fundamento, y que no es efectivo que los consumidores identifiquen de manera
automatica, el sitio Web tiendasnow, con Falabella.

2.- Que la marca “Falabella Snowmaster”, registro N° 838.158, distingue
servicios de la clase 41, la marca “NOW”, registro N° 916.771, mixta y N°
774.540, denominativa, distingue en la clase 25 -"vestidos, ropa, calzado y
sombrereria”, que la marca “SNOW MASTER”, Nameros 840.394 y 840.395,
distinguen servicios de la clase 41; que “SNOWMASTER Falabella”, N°
840.393, distingue servicios de la clase 41, de lo que se puede concluir que las
coberturas de productos y servicios , no dicen relacion con el rubro de la tienda
de la demandada, y mas aun estan lejos de asimilarse tanto visual como
fonéticamente.

3.- Sostiene que la marca “NOW?” de la demandante no es famosa y notoria en
su rubro, y que no tiene registrada la marca “SNOW” , y que existen registros
de marcas de terceros que contienen la expresion “SNOW?”, tales como “SNOW
LEOPARD”, “SNOWKISS”, “SNOW LAND”, entre otras.

4.- Afirma que no es efectivo que por tratase el negocio de la demandada de
una tienda, se produzca dilucion marcaria y confusion en el mercado, ya que la
Tienda Snow es conocida en la Web y se asocia directamente al local de la
demandada en Av. Nueva Costanera N° 3122, Vitacura, y que el buscador de
Google asocia dicho termino a la tienda de la primer solicitante.

5.- Que existen los nombres de dominio “NOW.CL” registrado por Luitzen Aant
Beiboer, de 17 de julio de 2010, y “SNOW.CL” de Nicolas German Ramirez
Brain, de fecha 30 de noviembre de 2009.

6.- Conclusiones de la parte demandada:
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A) TITAN GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA, posee fundamentos y derechos
suficientes para solicitar y obtener el registro del nombre de dominio
TIENDASNOW.CL, ya que ha desarrollado desde Agosto del afio 2010, un
negocio ubicado en Avenida Costanera N° 3122, Vitacura, Santiago, cuyo
nombre de fantasia es TIENDA SNOW.

B) El nombre de la tienda y su giro, es conocido en las redes sociales mas
utilizadas en la Web, como son FACEBOOK y TWITTER, contando con sendas
cuentas asociadas a dichos sitios, con una red de contactos que superan 3.300
personas.

C) Que ha demostrado suficientemente que con la creacion del sitio Web
TIENDASNOW.CL, no se afecta ningun derecho marcario de la demandante,
tampoco es posible asociar automaticamente el mencionado sitio Web con las
marcas de ella, ni mucho menos con la tienda FALABELLA, desestimando
inmediatamente la posibilidad de que exista dilucidon de la imagen comercial o
marcaria de la demandante.

D) La marca “NOW?”, registrada por Falabella, no tiene las caracteristicas de ser
una marca notoria ni conocida, como pretende la demandante.

E) La palabra “SNOW?” por si sola, no tiene registro marcario a hombre de
Falabella.

F) Que No existe la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas por
la demandante, para que exista una supuesta infraccion a los derechos
validamente adquiridos (segun ella establecidos por la jurisprudencia, que no
se molesta en citar correctamente), ya que hemos acreditado con creces que
mi representada posee un interés legitimo en el nombre de dominio
TIENDASNOW.CL, debido a que es el nombre de fantasia de un negocio
validamente establecido, y reconocido en el mercado nacional; ademas no se
afecta ningun derecho marcario del demandante ni de cualquier otro titular de
una marca que contenga la palabra “NOW” 0 “SNOW”.

G) Que existen actualmente inscritos en NIC Chile, dominios que son
coincidentes con las supuestas marcas que pretende proteger Falabella, y se

encuentran inscritos a nombre de terceras personas.
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H) Que por ultimo pero no menos importante, mi representada ha solicitado en
primer lugar el registro del nombre de dominio en disputa, teniendo preferencia
por sobre el segundo solicitante.

Fundamentos de derecho invocados por la parte demandada:

Afirma que el N° 7 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL, establece que: “Podran solicitar inscripcion de
nombres de dominios bajo el Dominio CL las siguientes personas:..b) Personas
Juridicas Publicas o Privadas, Corporaciones y entidades de Derecho Publico o
Privado constituidas en Chile o debidamente autorizadas para operar en
Chile...”. En el caso de autos, la solicitud fue realizada por la sociedad
constituida validamente en Chile, TITAN GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA,
RUT: 76.082.064-4, domiciliada en Avenida Nueva Costanera N° 3122,
Vitacura, Santiago.

Que el N° 9 del mismo Reglamento sefiala: “No se admitiran a tramitacion
solicitudes de inscripcion para nombres de dominios que ya se encuentren
inscritos en el Registro de Nombres del Dominio CL. En el caso de autos, la
solicitud no fue rechazada, pues el dominio TIENDASNOW.CL, no se
encontraba previamente inscrito en el Registro.

A su vez, el N° 22, a proposito de las Causales de Revocacion de un nombre
de dominio, y para efectos de evidenciar y demostrar que el asignatario del
dominio objetado no ha actuado de mala fe, sin que su enunciacion sea
taxativa, seafala en su letra a) “Que el asignatario del dominio demuestre que
lo esta utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencidn
auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese hombre”. En este caso, con la
prueba que se rendir4, demostraremos al Sefor Juez Arbitro, que mi
representada esta ejerciendo una actividad econdmica, bajo el nombre de
fantasia “Tienda Snow”, local ubicado en Avenida Nueva Costanera N° 3122,
Vitacura, Santiago, desde el mes de Agosto de 2010, y la mencionada Tienda,
es ampliamente conocida en redes sociales de la Web, como FACEBOOK vy
TWITTER, con el nombre de “TIENDASNOW”, el mismo dominio que se ha
solicitado registrar.

Concluye solicitando que se rechace la demanda de asignacion de nombre de

dominio incoada por S.A.C.l. FALABELLA en contra de mi representada, y en
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definitiva, resolver que el nombre de dominio TIENDASNOW.CL, sea asignado
al primer solicitante, la sociedad TITAN GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA,
con expresa condenacion en costas a la parte demandante.

Que la parte demandada acompafo a su escrito de demanda los siguientes
documentos:

1.- Resultado de busqueda en Google del término “tiendasnow”, 2.- Resultado
de busqueda en Google de los términos tienda “snow”, 3.- Dos Talonarios de
boletas originales emitidas por TITAN GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA, por
concepto de ventas efectuadas en la TIENDA SNOW, ubicada en Avenida
Costanera N° 3122, local 5, Vitacura, el primero desde la numero 001 a la 050,
y el segundo desde la numero 0351 hasta la 0400, para los cuales solicitamos
su custodia y posterior devolucion. 4.- Listado de marcas comerciales que
incluyen el concepto “NOW” y “SNOW?”, el que incluye a los titulares distintos a
S.A.C.I. FALABELLA., y en forma destacada los registrados a nombre de
S.A.C.I. FALABELLA, 6.- fotos correspondientes a la fachada de TIENDA
SNOW, ubicada en Avenida Costanera N° 3122, local 5, Vitacura, Santiago, 7.-
Documento compuesto de 2 paginas, correspondientes a la impresion de la
pagina de inicio para la cuenta de FACEBOOK de TIENDASNOW, donde se
puede apreciar el nUmero de contactos (amigos) que posee la tienda en esta
red social, (3308), 8.- Documento compuesto de 8 paginas, correspondientes a
la impresion de la pagina de inicio para la cuenta de TWITTER de
TIENDASNOW, donde se puede apreciar el nimero de contactos (seguidores)
que posee la tienda en esta red social, (347), 9.- Documento compuesto de 1
pagina, correspondiente a imagen de la maqueta de pagina inicial del sitio Web
www.tiendasonw.cl, el cual se encuentra ubicado en un servidor temporal,
indicado en el mismo documento: snow.degt.cl (donde se puede verificar el sitio
en construccion).

Que el Tribunal con fecha 2 de junio de 2011, dictd resolucion teniendo por
contestada la demanda de oposicion por la parte Titan Global Trade Chile
Limitada, y por acompafiados, con citacion los documentos individualizados.
Que mediante resolucion de fecha 17 de junio de 2011, se cito a las partes a
oir sentencia definitiva, notificando dicha resolucidn por correo electrénico a las

partes con igual fecha.
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PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la cuestiéon que debe fallarse, consiste en determinar a quien
de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
“TIENDASNOW.CL", esto es, si a Titan Global Trade Chile Limitada, primer
solicitante, o a SACI Falabella, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que, la parte opositora SACI Falabella, sostiene ser titular de un
mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, atendido
a que es titular de las marcas comerciales “NOW” y “SNOW?”, entre otras, las
que presentan una similitud determinante con “TIENDASNOW.CL", por lo que
los usuarios de la red de Internet la asociaran a la parte demandante,
produciendo confusién en cuanto al origen empresarial del titular del nombre de
dominio.

TERCERO: Que, la parte demandada y primer solicitante Titan Global Trade
Chile Limitada, controvierte la fundamentacion de hecho y de derecho
presentada por la demandante, y por el contrario sostiene que es titular de un
mejor derecho para la asignacion del nombre de dominio, atendido a que
cuenta con una tienda o Establecimiento comercial que se denomina
“TIENDASNOW?”, ubicada en Avenida Costanera N° 3122, local 5, Vitacura,
Santiago, la que ha logrado una nombradia y reputacion en la venta de
articulos deportivos, especialmente en los deportes de montafia, por lo que no
concurren los requisitos que invoca la demandante para que se le prive del
dominio solicitado.

CUARTO: Que, la primer solicitante Titan Global Trade Chile Limitada,
acompafo en su escrito de contesta demanda abundante prueba documental,
consistente en fotografias del frontis del establecimiento de comercio
denominado “TIENDASNOW?” ubicada en la ciudad de Santiago, comuna de
Vitacura, y una cantidad relevante de boletas de venta de productos de su
rubro deportes de montafia, en la que destaca la denominacion indicada,
documentacion que apreciada conforme a la sana critica como criterio de
valoracion, permite establecer y formar conviccion a este sentenciador, en
cuanto a que la primera solicitante tiene un legitimo y mejor derecho para la

asignacion del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL", denominacion que
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efectivamente ha logrado un posicionamiento en el mercado en el rubro en que
opera. Que de este modo, se puede descartar que la pretension de la primera
solicitante sea pura y simplemente aprovecharse del las marcas comerciales de
la parte oponente “NOW” y “SNOW?”, sino que por el contrario en el nombre se
ha formado por una contraccion entre las palabras “Tienda” y “Snow”, hecho
que aleja todo eventual riesgo de confusion en cuanto al origen empresarial del
titular del nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, asimismo cabe considerar que en el caso de autos, hay un
principio en juego, que establece que las empresas tienen derecho a usar su
nombre comercial como signo distintivo en sus relaciones con terceros y
especialmente con su clientela, y asi por ejemplo, en el Convenio de Paris para
la proteccion de la propiedad industrial, se reconoce el su articulo 8, la
proteccion al nombre comercial, y sefiala: “El nombre comercial sera protegido
en todos los paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o de registro, forme
o0 no parte de una marca de fabrica o de comercio”, principio que resulta
aplicable al presente caso, por lo que corresponde tutelar al primera solicitante,
que utiliza como se ha probado la denominaciéon “TIENDASNOW”, como
nombre de su Establecimiento de comercio, siendo su nombre o ensefia
comercial, que la identifica en su rubro de negocios. Que la argumentacion
indicada, no se opone ni contradice la debida tutela legal que corresponde a la
parte demandante SACI Falabella, en cuanto titular de las marcas comerciales
“NOW” y “SNOW?”, las que pueden coexistir en el mercado sin riesgo de
confusion con la denominacion del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL".
PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones indicadas, resuelvo conforme a los principios de
prudencia y equidad y de mejor derecho y en cuanto tutela el nombre
comercial, asignar el nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”, a Titan Global
Trade Chile Limitada, acogiendo su solicitud de asignacion presentada a fojas
42 y siguientes, y se rechaza la demanda de oposicion presentada por SACI
Falabella a fojas 13 y siguientes, sin condena en costas por estimarse que ha

litigado con fundamento plausible.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia
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de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de

autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres
Rios, quienes autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el

suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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