foja 33
Santiago, veintisiete de septiembre del afio dos mil diez
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 13 y 14 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 del nombre de
dominio “CASASDECO.CL", se procede a dictar sentencia definitiva,
PARTE EXPOSITIVA:
Por Oficio de fecha 25 de junio de 2010, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “CASASDECO.CL", surgido entre don Patricio Alejandro Velasquez
Suarez, Rut 13.407.239-3, se ignora profesiéon u oficio, con domicilio postal
en calle Alvarez N° 152, ciudad de Vifia del Mar, V Regién y Consorcio
Periodistico de Chile S.A. COPESA, del giro de su nombre, representada por
don Juan Carlos Larrain Wormald, ambos con domicilio en Avenida Vicuia
Mackenna N° 1870, comuna de Nufioa, Santiago, quien comparece
representada en estos autos por Beuchat Barros, y Pfenniger, sociedad que
comparece representada por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos con
domicilio en calle Europa 2035, comuna de Providencia. Que por resolucion de
fecha 28 de junio de 2010 el suscrito acept6 el cargo de Juez Arbitro Arbitrador
y juré desempefarlo en el menor tiempo posible y citd a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segin consta a
fojas 2 de autos, el que se efectué en la Oficina del Juez Arbitro el dia 7 de julio
de 2010, al que asistio sOlo la parte demandante Consorcio Periodistico de
Chile S.A. COPESA vy en rebeldia del demandado don Patricio Alejandro
Velasquez Suéarez, segun consta a fojas 13 y 14 de autos; y se establecieron
las bases del procedimiento arbitral, las que fueron notificadas con igual fecha
mediante correo electronico, a la parte inasistente.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Patricio Alejandro
Velasquez Suarez, primer solicitante y Consorcio Periodistico de Chile S.A.
COPESA, segundo solicitante, ambos ya individualizados.
Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho y peticion
deducidas por Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, en su escrito de

demanda de asignacion del nombre de dominio en disputa de fojas 15 vy



siguientes:

1.- Sefala que dentro del plazo establecido en las bases de procedimiento
presenta los argumentos y pruebas que demuestran su mejor derecho a la
asignacion del nombre de dominio “CASASDECO.CL".

Indica que COPESA o Consorcio Periodistico de Chile S.A., es una de las
principales empresas periodisticas del pais, y que sus publicaciones gozan de
una amplio nivel de aceptacion de parte de los consumidores, quienes acceden
a ellas no s6lo en formato de papel, sino que también via virtual, a través de
Internet, y que es una tendencia de todos los diarios, el que sus ediciones se
encuentran ON LINE, y de alli que los consumidores logran identificar el origen
empresarial al momento de abrir o descargar una pagina Web.

2.- Que el nombre de dominio en disputa “CASASDECOQ”, es la contraccion de
CASAS y DECORACION, siendo expresiones de uso comun, por lo que no
pueden registrarse como marca comercial, sin embargo, ello no obsta a que
puedan registrarse en combinacion con alguna otra expresion a través de la
cual pueda dar uso comercial y de alli que invoca la titularidad de las marcas
“La Tercera Casa & Decoracion”, registro N° 688.594, y “C & D La Tercera
Casa y Decoraciéon”, Registro N° 743.933, ambas distintivas de productos de la
clase 16.

3.- Que COPESA ha publicado una revista de amplia circulacién nacional que
es conocida con el nombre de “CASA y DECORACION?”, por lo que quien cre6,
divulgo y posicioné mercantilmente los conceptos “CASA” y “DECORACION”,
ha sido la parte demandante y no otra persona, por lo que el intento de registrar
una combinacién en Internet claramente similar es una cuestibn que no
obedece a un acierto creativo, sino al intento de aprovecharse de la reputacion
ajena.

4.- Que acompafa copias de las portadas de la revista “CASA &
DECORACION?”, con lo que se puede sostener que COPESA detenta derechos
de indole superior en torno a dicha combinacion, y en este sentido ha
registrado los nombres de dominio “CASADECO.CL" y “CASADECOR.CL".

5.- Que conforme a lo sefalado, la expresion “CASASDECO.CL” en conflicto es
una variante minima respecto de nombres de dominio y de registros marcarios
previos sobre los cuales COPESA detenta derechos de exclusiva, expresiones
gue han sido posicionadas por ella.

6.- Que conforme a lo sefialado, cobra fuerza la norma del articulo 14 de la
Reglamentacién de las Normas para la asignacion de los nombres de dominio

.CL, en su articulo 14 expresa que es de responsabilidad de todo solicitante



gue la inscripcion del nombre de dominio no contrarie las normas vigentes
sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil,
asi como derechos validamente adquiridos por terceros, y que la solicitud del

primer solicitante vulnera todas estas hipotesis.

Que el Cdédigo Chileno de Etica Publicitaria, aplicable a los miembros de la
Corporacion de derecho Privado, se define a la publicidad, deben respetarse

ciertas normas minimas, conforme a lo siguiente: Articulo 4:

“Los avisos no deben contener ninguna declaracién o presentacion visual que
directamente o por implicacion, omisién, ambigliedad o pretension exagerada,
puedan conducir al consumidor a conclusiones erroneas, en especial con

relacion a:

A. Caracteristicas como: naturaleza, composicién, método y fecha de
fabricacion, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso,

cantidad, origen comercial o geografico;

B. El valor del producto y el precio total que efectivamente debera pagarse;
C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;
D. Entrega, cambio, devolucién, reparacion y mantencion;

E. Condiciones de la garantia;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,

marcas registradas, disefios y modelos, nombres comerciales;

G. Reconocimiento oficial o aprobacién, entrega de medallas, premios y

diplomas.

Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas
de literatura técnica y cientifica. Las estadisticas no deben presentarse
insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la
documentacion de respaldo pertinente. Los términos cientificos no deben ser
mal usados; no debe utilizarse un lenguaje cientifico e irrelevancias de manera

gue lo que se dice parezca tener una base cientifica que no tiene”

Cita asimismo el Articulo 13 del Cédigo de Etica Publicitaria, que sefiala:



“Los avisos no deberan hacer uso injustificado del nombre o iniciales de
cualquier firma, compafia, institucion, o de la marca de un producto o servicio.
Los avisos no deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que
tiene el nombre comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del goodwill o

imagen adquirida por una campaiia publicitaria”.

7.- Que de la aplicacion de todas estas hipétesis, se puede derivar que la
solicitud del primer solicitante contraria las hipétesis de abuso de publicidad,
pues lo que esta intentando es apropiarse de una expresion posicionada por la

parte demandante, por lo que violenta registros y creaciones ajenas.

8.- Sefala que en torno a los principios de competencia desleal, que el
Reglamento de NIC Chile, contempla al exigir un comportamiento de buena fe,
y que por su parte, el Convenio de Paris sefala ciertas orientaciones, que
conforme a la Convencion de Viena, que establece normas para interpretar
tratados, deben inspirar a los 6rganos jurisdiccionales. En especial, deben
evitarse los siguientes tipos de actos: “Constituye acto de competencia desleal
todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o

comercial.
En particular deberan prohibirse:

1. 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;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor;

3. las indicaciones o0 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion

las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”

9. Argumenta finalmente la parte demandante, que los derechos validamente
adquiridos corresponden a la manifestacion de los derechos garantizados por
la Constitucion Politica de la Republica, y que debe ampararse estos derechos
Concluye la parte demandante solicitando que en merito a los argumentos y
pruebas acompafiadas, en definitiva se le asigne el nombre de dominio
“CASASDECO.CL" a Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA.



Que como medios de prueba la parte demandante acompafd los siguientes
documentos: 1.- Copia de su registros demarcas comerciales niumeros 688.594
y 743.933, 2.- Seis copias de caratulas de portada de la revista “Casas &
Decoracion”; y, 3.- Copia de Nic Chile de los nombres de dominio
“casadecor.cl” y “casadeco.cl”.

Que mediante resolucion de fecha 28 de julio de 2010, se tuvo por presentada
la demanda interpuesta por Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, de
asignacion del nombre de domino “CASASDECO.CL”, por acompafados los
documentos, con citacién, y confiri6 traslado al demandado don Patricio
Alejandro Velasquez Suarez, por el termino de 15 dias héabiles para su
contestacion, notificando a las partes con igual fecha mediante correo
electronico.

Que la parte demandada no contesté la demanda de autos, razén por la que se
la tuvo por contestada en rebeldia y citdé a las partes a oir sentencia definitiva
con fecha 23 de agosto de 2010, notificando por correo electrénico a las partes
con misma fecha

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la cuestion que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste
en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “CASASDECO.CL", esto es, si a don Patricio Alejandro Velasquez
Suarez, primer solicitante, 0 a Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA,

segundo solicitante y demandante.
SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene que es titular de un mejor

derecho para que se le asigne el nombre de dominio “CASASDECO.CL”, en
consideracion a que es la creadora y usuaria de la denominacién CASAS &
DECORACION”, que corresponde la nombre de la revista que edita
semanalmente, los dias sadbados de cada mes. Que el nombre de dominio
solicitado es la union de la expresion CASAS y la contraccion de la expresion
DECORACION, en la especie, “DECO”. Que es titular de las marcas
comerciales “La Tercera Casa & Decoracion”, registro N° 688.594. y “C & D La
Tercera Casa y Decoracion”, Registro N° 743.933, ambas distintivas de
productos de la clase 16 y de los nhombres de dominio “CASADECOR.CL" y
“CASADECO.CL", por lo que el dominio pedido no es una creacién del azar del
primer solicitante, sino que se pretende apropiarse de una denominacion
posicionada en el mercado por la parte demandante, y de su fama y

nombradia, lo que configura un acto de competencia desleal.



TERCERO: Que con el objeto de resolver la litis, cabe considerar que la parte
demandante, como es publico y notorio, edita y distribuye semanalmente, todos
los dias sabados del mes, una revista denominada “CASA & DECORACION”,
gue se incluye en el Diario La Tercera, actualmente denominada en su niamero
386, correspondiente al dia sabado 25 de septiembre de 2010, como
“MASDECOQO?”, y que es titular de marcas comerciales que incluyen las citadas
expresiones “CASA & DECORACION", y asimismo, que es titular de los
nombres de dominio “CASADECOR.CL” y “CASADECO.CL", por lo que en
opinion de este sentenciador de asignarse el nombre de dominio en disputa al
primer solicitante, se puede causar confusién en los usuarios de Internet, en
cuanto al origen empresarial del titular del dominio ya indicado.

CUARTO: Que cabe ademas considerar que el primer solicitate don Patricio
Alejandro Veladsquez Suarez, no cumplid con la carga procesal de contestar la
demanda de autos, ni acompafio pruebas con el objeto de acreditar un legitimo
interés para que se le asigne el nombre de dominio “CASASDECO.CL", lo que
impide que este sentenciador pueda para resolver el litigio, considerar otros
antecedentes que los presentados por la actora, ni asimismo, pueda ponderar
otras pruebas que aquellas acompafiados por la parte demandante, toda vez
que este proceso arbitral se rige por el principio dispositivo 0 de impulso
procesal de parte, y que conforme a ello, y por mandato del articulo 160 del
Cddigo de Procedimiento Civil que dispone: “Las sentencias se pronunciaran
conforme al mérito del proceso, y no podran extenderse a puntos que no hayan
sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes
manden o permitan a los tribunales proceder de oficio”, no es posible llegar a
conclusiones distintas a las ya sefialadas.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, se resuelve conforme a lo
dispuesto por el articulo 160 del Codigo de Procedimiento Civil y principio de
legitimidad o mejor derecho, corresponde acoger la demanda de fojas 15 y
siguientes de autos y asignar el nombre de dominio “CASASDECO.CL", a
Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA .

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

Notifiquese a las partes mediante carta certificada 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 Cadigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos Alejandra Loyola Ojeda y Cecilia Alcaine Abrigo, a
efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el

suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



