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Foja 116.-
En Santiago de Chile, a veinticuatro de abril del afio dos mil seis

Vistos lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 54 y 55 de
autos y lo dispuesto por el articulo 170 del Cédigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado
de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920,
Anexo 1 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de
Nic Chile y habiéndose citado a las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar la

siguiente sentencia definitiva.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio 05482 de fecha 22 de noviembre de 2005, el Departamento de Ciencias
de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez Arbitro
Arbitrador para resolver el conflicto por la solicitud de revocacion del nombre de dominio
“decameron.cl”, surgido entre Hoteles Decameron Colombia S.A., representada por don
Enrique Taverne Panatt, Abogado, ambos domiciliados en calle Luis Thayer Ojeda 059,
Oficina 13, comuna de Providencia y don Mauricio Flores Escalona, Profesor, domiciliado en
Pasaje Fundo Loma Blanca 115, comuna de Maipt. Que por resoluciéon de fecha 25 de
noviembre de 2005 el suscrito acepto el cargo y jurd desempefiarlo en el menor tiempo posible
y cito a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun consta a
fojas 50 y 51 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 5 de diciembre de
2005, segun consta a fojas 54 y 55 de autos, comparendo al que asisti6 solo la parte Hoteles
Decameron Colombia S.A.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente litigio de revocacion del
nombre de dominio “decameron.cl”’, don Mauricio Flores Escalona, titular del nombre de
dominio en disputa y en calidad de demandante o revocante Hoteles Decameron Colombia
S.A.

Tercero: Enunciacion breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante o
revocante de autos:

La parte demandante o revocante de autos Hoteles Decameron Colombia S.A., funda su
demanda de revocacion a que se mantenga como registrante del nombre de dominio
“decameron.cl” a su actual titular don Mauricio Flores Escalona, invocando los siguientes
antecedentes de hecho y de derecho:

Fundamentos de hecho de la demanda de fojas 56:

1.- Senala que con fecha 22 de octubre de 2004 el sefior Mauricio Flores Escalona, obtuvo la
inscripcion del nombre de dominio “decameron.cl” ante NIC Chile, el que se encuentra

vigente hasta el dia 21 de diciembre de 2006; agrega que este sitio en Internet se encuentra
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inactivo desde sus inicios y ni siquiera se han ingresado los niimeros IP como para poder
levantar un portal, “constituyendo asi un uso ilegitimo, de mala fe, que constituye un
impedimento para su uso legitimo por parte de mi representada”.

2.- Declara que Hoteles Decameron Colombia S.A., “es una de las entidades empresariales de
mayor renombre y relevancia en su pais de origen como asimismo en Latinoamérica, que
ofrece desde principios de la década del 90 del siglo pasado servicios de hoteleria y paquetes
turisticos “all inclusive” en diversos paises, tales como Jamaica, México, Panama, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, a través de su housemark Decameron.”.

3.- Invoca que la parte revocante ha registrado amplia y bastamente su marca comercial
DECAMERON para distinguir principalmente servicios de hoteleria y afines en diversos
paises de Sur América; por lo que “se trata de una marca famosa y notoria”, lo que ha sido
reconocido mediante sentencia de fecha 16 de diciembre de 2005 por el Departamento de
Propiedad Industrial, al amparo de lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial.

Fundamentos de derecho de la demanda de fojas 56:

Seniala la parte demandante de revocacidon que en el presente caso se cumplen todas y cada
una de las condiciones impuestas en los articulos 21 y 22 de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, dictada por Nic Chile, para que
sea revocado el mismo y se otorgue , en definitiva , a mi representada. Seguidamente, sefiala
que el citado articulo 22 indica que constituye causal de revocacién de un nombre de dominio
el que su inscripcion sea abusiva o el que haya sido realizada de mala fe; y reproduce la
disposicion citada y sus requisitos.

Concluye sefialando que la disposicion citada, indica que “servira para evidenciar y demostrar
la mala fe del asignatario del dominio objetado que se haya inscrito el mismo con la intencion
de impedir al titular de la marca reflejarla en el nombre de dominio correspondiente”.

La parte demandante acompaind a su demanda, como medios de prueba, copia de escrito
presentado ante el Departamento de Propiedad Industrial, de fecha 26 de octubre de 2005,
presentado en juicio de oposicion en contra de la marca DECAMERON, solicitud 678.108; y,
copia de sentencia de fecha 16 de diciembre de 2005, marca DECAMERON, del
Departamento de Propiedad Industrial.

La demanda de revocacion al nombre de dominio “decameron.cl” fue presentada por Hoteles
Decameron Colombia S.A., con fecha 23 de diciembre de 2005 y proveida con fecha 26 de
diciembre de 2005, confiriéndosele traslado por el término de quince dias habiles para su
contestacion a la parte demandada Mauricio Leonardo Flores Escalona y notificada mediante
correo electronico a las partes.

Cuarto: Con fecha 13 de enero de 2006, la parte demandada Mauricio Leonardo Flores

Escalona, presentd escrito de contestacion a la demanda de revocacion, la que fue proveida y
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notificada a las partes con fecha 6 de marzo de 2006.

En el escrito de contestacion de demanda que rola a fojas 82, el demandado, seiala lo que
pasa a resumirse:

1.- Senala que “el hecho que el nombre esté registrado y no tenga un sitio Web asociado ni
servidores primarios y secundarios en NIC Chile es un tema de mi exclusiva competencia y no
implica una actitud de mala fe, simplemente por razones personales, particulares y reservadas
no estd en linea”; agrega que “nunca ha habido intento de impedir el uso del dominio pues al
momento de registrarlo no habia en Chile nadie que usara este nombre de dominio para fines
particulares, institucionales o comerciales. Y en particular, a parte de la célebre obra de
Giovanni Bocaccio, no tenia conocimiento de la existencia de un hotel u otra entidad que se
llamara asi”.

2.- Senala el demandado que se ha enterado de la existencia de “Hoteles Decameron Colombia
S.A.”, solo producto de este proceso y declara desconocer la existencia de esta organizacion.
Insiste en que en el registro del dominio “decameron” no hubo mala fe ni el intento de
engafiar, abusar o usufructuar comercialmente de una sociedad cuya existencia se desconocia
al momento de efectuar el registro y pago del dominio; y que tampoco fue inscrito para
comercializarlo, arrendarlo, ni transferirlo”.

3.- Argumenta que “Decameron” es el nombre de una sociedad literaria, originada en la
Universidad de Santiago de Chile el afio 1978 y conformada por poetas, escritores, profesores
y amantes de la literatura que nos hemos reunido en forma permanente desde aquellos afos y
participamos de las actividades relacionadas con el mundo de la cultura y el arte y que el
inspirador de esta sociedad fue el destacado académico de la USACH, ya fallecido, Sr.
Francisco Caballero Maldini, que con sus conocimientos y amor por la literatura nos motivo a
amar y valorar las grandes obras de la literatura universal.

Concluye solicitando el demandado, conforme los argumentos sefalados, que no se acoja la
pretension de la parte demandante

Con fecha 6 de marzo de 2006 el Tribunal tuvo por contestada la demanda de revocacion y
recibid la causa a prueba por el término de diez dias habiles y fijé el siguiente punto de
prueba: “Si la inscripcidon del nombre de dominio “decameron.cl” a nombre de don Mauricio
Leonardo Flores Escalona, ha sido abusiva o ha sido realizada de mala fe”.

Con fecha 17 de marzo de 2006 la parte demandante presentd escrito acompafiando los
siguientes documentos: copia de sentencia de 16 de diciembre de 2005, juicio marca
decameron, solicitud 678.108, copia escrito acompafa documentos presentado en el juicio

marcario citado, copia de pagina del sitio www.decameron.com, que demuestran el uso de la

misma, copia de sitio web www.decameron.cl, que corresponde a un sitio inactivo. Los

documentos se agregaron al proceso con citacion, mediante resolucion de fecha 22 de marzo

de 2006, notificada a las partes con misma fecha.
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Conforme a lo establecido en el articulo 432 del Cédigo de Procedimiento Civil, el Tribunal
con fecha 6 de abril de 2006, cité a las partes a oir sentencia definitiva. La resolucion indicada

fue notificada a las partes por correo electronico con igual fecha.

Parte Considerativa:
Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1° El hecho sobre que versa la cuestion que debe sentenciarse, consiste en determinar si en el
presente caso concurren los requisitos establecidos en el articulo 22 de la reglamentacion para
el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, con el objeto de
acoger o rechazar la demanda de fojas 56.

Que el citado articulo 22 de la reglamentacion citada dispone: “Serd causal de revocacion de
un nombre de dominio el que su inscripcidon sea abusiva, o que ella haya sido realizada de
mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:

a.Que el nombre de dominio sea idéntico o engafosamente similar a una marca de producto o
de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante
es reconocido.

b.Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio, y

¢.Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”.

Que en el caso de autos, la parte demandante de revocacion “Hoteles Decameron Colombia
S.A.”, ha probado en el proceso que es titular de la marca comercial “decameron” en
Colombia y Argentina, al menos desde el afio 2004, segun consta de los documentos
acompanados a fojas 10 a 44 de autos, con lo que se debe considerar por probado el requisito
exigido en la letra a. precedente.

Que en cuanto a los argumentos hechos valer por la parte demandada de revocacion, don
Mauricio Leonardo Flores Escalona, a fojas 82, sefiala que “Decameron es el nombre de una
sociedad literaria originada en la Universidad de Santiago de Chile el afio 1978 y conformada
por poetas, escritores, profesores y amantes de la literatura que se han reunido en forma
permanente desde aquellos afios....”.

Que si bien parece una motivacion y argumento plausible el solicitar un nombre de dominio
con fines literarios, no es menos cierto que se trata en el caso de autos de un interés
comunmente compartido por todas las personas que profesan tal valoracion o “amor por la
literatura”, tal como senala la parte demandada en su escrito de contestacion d enojas 82. Con

ello, este sentenciador distingue entre “intereses comunes” e “intereses especificos”, y
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respecto de estos ultimos, no se aprecia en el caso de autos, tal interés especifico del
demandado por el nombre de dominio cuya revocacion se pretende.

Que en este sentido no escapa a la observacion de este sentenciador, que el demandado al
contestar la demanda de fojas 56, relativo al no uso del nombre de dominio, sefiale que “El
hecho que el nombre de dominio esté¢ registrado y no tenga un sitio Web asociado ni
servidores primarios y secundarios en NIC Chile es un tema de mi exclusiva competencia y no
implica una actitud de mala fe, simplemente por razones personales, particulares y reservadas
no estd en linea”.

Llama la atencion que el demandado, al contestar la demanda no haya explicitado las citadas
“razones personales, particulares y reservadas”, ya que para la resolucion de la litis el
demandado no debi6 guardar reservas o reticencias en informar al Tribunal, sobre las razones
del no uso del nombre de dominio, sobre todo si esta en “tela de juicio” o en duda la buena o
mala fe del demandado en este punto.

Que, la regulaciéon de los nombres de dominio, contenida en el Reglamento para el
funcionamiento del registro de Nombres del Dominio CL, en su nimero 14, parrafo final
sefiala: “NIC Chile no serd responsable de verificar la autenticidad de los antecedentes
presentados por el Solicitante, y no tendrd ninguna responsabilidad por el uso que el
Solicitante haga de un nombre de dominio una vez inscrito en el Registro”.

De la disposicion transcrita precedentemente, se puede concluir que los nombres de dominio
CL, se asignan a su Solicitante, para ser usados efectivamente en la red Internet por su titular,
y que no se otorgan a su titular para ser “depositados” o “guardados” sin uso.

Que el articulo 22 del Reglamento citado, sefiala que “servira para evidenciar y demostrar que
el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a. Que el asignatario del
dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la
intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre”; en consecuencia,
interpretando la disposicion reglamentaria “a contrario sensu”, puede estimarse una practica
de mala fe si el asignatario no estd utilizando el nombre de dominio o haciendo preparaciones
para utilizarlo efectivamente. En el caso de autos, el demandado de revocacién no dio
explicaciones plausibles al Tribunal al contestar la demanda de autos, respecto al no uso del
nombre de dominio, hecho acreditado en el proceso y no desvirtuado mediante pruebas en
contrario; al respecto cabe considerar que el demandado es titular del nombre de dominio
“decameron.cl” desde el dia 22 de octubre de 2004 y nunca ha efectuado actos que tiendan a
probar que lo ha puesto o pondra en operaciones, ni tampoco explicé al Tribunal las “razones”
para no tener un sitio operativo respecto del nombre de dominio “decameron.cl”.

2. Que la parte demandante Hoteles Decameron Colombia S.A., ha acreditado en el proceso
un legitimo interés en cuanto a ser titular de un legitimo derecho en cuanto titular de la marca

comercial Decameron, en Colombia y en Argentina, para efectos de pretender el nombre de
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dominio decameron.cl, interés que se pondera no como de cardcter meramente genérico sino

que especifico, para el desarrollo de su giro de negocios.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en los considerandos anteriores, resuelvo conforme principio de
prudencia u equidad y conforme a principio de buena fe, acoger la demanda de revocacion de
nombre de dominio “decameron.cl” interpuesta por Hoteles Decameron Colombia S.A., en
contra de don Mauricio Leonardo Flores Escalona y se asigna el nombre de dominio, a la parte
demandante Hoteles Decameron Colombia S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas
personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifiquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaria de NIC Chile, mediante
correo electronico con firma digital Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de
Procedimiento Civil, se designan como testigos a dofia Cecilia Alcaine Abrigo y a don
Francisco Aguayo Bahamondes, quienes autorizan la presente sentencia, firmando

conjuntamente con el suscrito.
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