Santiago, 30 de de mayo de 2006.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su
nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la revocacién del nombre de
dominio “decameronsuite.cl’, siendo partes, como solicitante de la revocacion, Hoteles
Decameron Colombia S.A., domiciliado para estos efectos en calle Luis Thayer Ojeda N° 059,
Oficina N° 13, Providencia, Santiago, y como actual asignatario del nombre de dominio, dofia
Maria Eugenia Munoz Quintana, domiciliada en calle Santo Domingo N° 444, Santiago Centro,

Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en calle Huérfanos N°©
1189, Piso 79, Santiago Centro, en que se realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se

notifico a las partes y a NIC Chile segln consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistid solo el Solicitante de la
revocacion, representado por don Enrique Taverne Panatt. En consecuencia, no hubo conciliacién

y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando el hecho de que el Solicitante de la revocacion ha cumplido con las
cargas procesales, este Tribunal ordend a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u
observaciones sobre el nombre de dominio cuya revocacion se discute en autos, en un plazo de 8

dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Solicitante de la revocacion demanda la revocacion del
nombre de dominio “decameronsuite.cl”, sefalando en lo principal de su presentacion lo

siguiente:

A) La inscripcion del nombre de dominio “decameronsuite.cl” ha sido obtenida de mala fe por la

Sra. Mufoz Quintana.



B) Su mandante tiene derechos adquiridos sobre la expresion “Decameron”, la cual deriva de su
razén social y ha sido registrada como marca comercial en diversos paises de Centro América y

América del Sur, incluyendo su pais de origen, Colombia.

C) Su mandante registré debida y completamente su signo “Decameron” en diferentes clases de
servicios y productos el El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Perd, Ecuador
y Chile.

D) Su mandante usa ampliamente su house mark “Decameron” en el mercado nacional e

internacional para distinguir, identificar y referirse a sus hoteles.

E) Su mandante ha invertido grandes sumas tanto en la proteccion de sus signos “Decameron”,
como asi mismo en el uso y publicidad del mismo, por lo que de existir un tercero que se
distinga en el comercio bajo la expresion “decameronsuite.cl” resulta perjudicial para su
representada, mas aun cuando los servicios que se prestan a través de dicho portal se refieren a
hoteles y moteles, ya que se podria llegar a concluir que los servicios que se prestan en Chile
bajo este signo tienen un mismo origen, procedencia y calidad, supuestos que en el caso no son

verdad y sélo confunden al publico consumidor.

F) El termino “"SUITE"” no otorga mayor distintividad, novedad al nombre de dominio en contra
del cual se presenta la demanda de revocacion, sino que todo lo contrario, por corresponder a
una expresion de origen inglés que significa “habitacién, dormitorio”, viene en confundir ain mas

a las partes.

G) Lo que ha pretendido la Sra. Mufioz Quintana es acercarse y colgarse ain mas de la famosa

marca comercial de su representada, lo que sin duda conlleva una mala fe intrinseca.

H) Su representada es una empresa real y verdadera, la cual goza de una enorme fama a nivel

internacional.

i) En el caso de la especie se cumplen todas y cada una de las tres condiciones establecidas en el
articulo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para
considerar abusiva la inscripcion del nombre de dominio “decameronsuite.cl” por parte de la Sra.

Mufoz Quintana.

j) El nombre de dominio es idéntico a la marca comercial su mandante.



k) Quién registro el signo no tiene ningun derecho sobre la marca “Decameron”, como asimismo
la ocupa para exactamente los mismos servicios de hoteleria sobre los cuales su mandante tiene

inscrita la marca comercial y la usa a nivel latinoamericano.

I) El nombre de dominio se utiliza de mala fe puesto que ha sido inscrito y se usa para ofrecer los
mismos servicios de hoteleria, lo que induce a toda suerte de errores y confusiones y demuestra
el interés de la peticionaria de “colgarse” y apropiarse de la fama y notoriedad del signo de su

mandante.

m) La actual asignataria del nombre de dominio debié haber cumplido expresamente con las
Declaraciones expuestas en el articulo 2° de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en
Materias de nombres de dominio, aprobadas por la ICANN.

n) El Solicitante de la revocacién acompaiié los siguientes documentos:

1.- Copia de Poder Especial.

2.- Copia del certificado de inscripcién del nombre de dominio “decameronsuite.cl”

3.- Paginas extraidas del sitio Web “decameronsuite.cl”

4.- Informe con las solicitudes de marcas comerciales “decameron”

5.- Un legajo con copias de certificados de registro de la marca comercial “decameron”

6.- Un legajo con publicidad y declaraciones de terceros.

SEXTO: Que, sin perjuicio de haber gozado el actual asignatario del nombre de dominio del
plazo de 8 dias para hacer sus presentaciones, oportunamente este Tribunal Arbitral dié traslado
de la presentacion del Solicitante de la revocacion a su contraparte, no habiendo éste evacuado
ninguna de dichas diligencias. Atendido el mérito del proceso, se recibié la causa a prueba
sefialando como hechos sustanciales y pertinentes los siguientes: 1) Identificacién y/o uso
efectivo de la expresion “decameronsuite” y/o “decameron” por parte de ambos solicitantes en el

desarrollo de sus actividades y comercializacién de productos y servicios. 2) Interés de ambos

solicitantes en la asignacion del nombre de dominio en disputa.



SEPTIMO: Que, con el objeto de cumplir con los puntos de prueba fijados en autos, el

solicitante de la revocacion acompaii6 los siguientes documentos:
1.- Copia de la sentencia dictada por el arbitro don Oscar Torres Zagal, de fecha 24 de abril de
2006, mediante la cual se acogié la demanda de revocacién en contra del nombre de dominio

“decameron.cl”.

2.- Copia de la sentencia dictada por la Oficina de Marcas Comerciales de fecha 16 de diciembre

de 2005, recaida en el juicio seguido contra la marca comercial “Decameron”, solicitud 678.108.
3.- Copia de escrito “"Acompafa Documentos”, timbrado por la Oficina de Marcas Comerciales.

4.- Paginas extraidas del sitio Web www.decameron.com

OCTAVO: Que, en la oportunidad procesal correspondiente, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Solicitante de la revocacion cumplié con todas las cargas ordenadas por el
Tribunal y practicd las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocacion del
nombre de dominio “decameronsuite.cl”, argumentando en lo medular y sustancial que en el
caso de autos se cumplen todas y cada una de las tres condiciones establecidas en el articulo 22
del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para considerar
abusiva la inscripcion del nombre de dominio “decameronsuite.cl” por parte de la Sra. Mufioz
Quintana, quién lo utiliza de mala fe para ofrecer los mismos servicios de hoteleria que su
representada, lo que induce a toda suerte de errores y confusiones y demuestra el interés de la

peticionaria de “colgarse” y apropiarse de la fama y notoriedad del signo de su mandante.

SEGUNDO: Que, a pesar de haber sido notificada debida y oportunamente de todas las
actuaciones de este Tribunal, dofia Maria Eugenia Mufioz Quintana no ha efectuado presentacion
o defensa alguna que permita a este sentenciador tomar conocimiento de su posicién frente a la

demanda impetrada por Hoteles Decameron Colombia S.A.



TERCERO: Que, no obstante lo anterior, el objeto de este proceso consiste en determinar si en
la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el titulo "De las
revocaciones de dominio", articulos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del
registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocacion del nombre de dominio
decameronsuite.cl, lo cual, en la especie, debera ser establecido por este arbitro a través de los
dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocacién, frente a la no comparecencia del

actual asignatario del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya individualizadas, para que un nombre de
dominio sea revocado, deben existir evidencias que demuestren que la inscripcion del respectivo
nombre de dominio es abusiva o se realizd de mala fe, estableciéndose que la inscripcién de un
nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a)
Que el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente similar a una marca de producto o de
servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, 0 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 c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se
utilice de mala fe. Por otra parte, la normativa en cuestion establece que la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacién sea taxativa, servira para
evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan
circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propdsito principal de
venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al
reclamante o0 a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que
se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de la marca de
producto o servicio reflejar la marca en el nhombre de dominio correspondiente, siempre que se
haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.-
Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los
negocios de la competencia, o 4.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar
en linea, creando confusion con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacién sea taxativa, servira para
evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.-
Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo preparaciones para
utilizarlo, con la intencién auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el
asignatario del nombre de dominio sea cominmente conocido por ese nombre, aunque no sea

titular de una marca registrada con esa denominacién, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un



uso legitimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial,

ni con el fin de confundir a los consumidores.

QUINTO: Que, del estudio de los antecedentes aportados, este sentenciador estima que no
puede considerarse como abusiva la inscripcion del nombre de dominio “decameronsuite.cl” por
parte de dona Maria Eugenia Mufoz Quintana, ya que de los mismos dichos del solicitante de la
revocacion, los cuales se ven reforzados por las copias acompanadas a estos autos de la pagina

Web www.decameronsuite.cl, a través de dicho portal y bajo dicha expresion, se encuentran

siendo ofrecidos servicios de “hoteleria y moteleria”, lo que demuestra por si mismo un interés
legitimo respecto de dicho DNS, el cual consiste en hacerse de un signo distintivo para dar a
conocer la actividad econémica que se encuentra desarrollando actualmente el asignatario en la
Web.

SEXTO: Que, sumado a lo ya sefialado, no hay antecedentes en autos que permitan afirmar que
la actual asignataria del nombre de dominio lo haya inscrito o se encuentre utilizandolo de mala
fe; por el contrario, el hecho de que se encuentre ofreciendo los servicios de “hoteleria y
moteleria”, en los terminos sefialados en el considerando precedente, evidencian, conforme
establece la Reglamentacién de NIC Chile, que el asignatario del dominio objetado no ha actuado

de mala fe.

SEPTIMO: Que, no obstante la identificacion del Solicitante de la revocacidn con la expresion
“decameron” y su uso en el mercado en los rubros hoteleros, esta expresion difiere, en forma
suficiente para evitar errores y confusiones, de la expresion que conforma el dominio
“decameronsuite.cl”, cuya revocacion se solicita. Por otro lado, los servicios de hoteleria
prestados por Hoteleles Decameron Colombia S.A., de acuerdo a la documentacion acompanada,
difieren a los servicios de moteleria prestados por la actual asignataria del nombre de dominio,
tanto en lo que se refiere al publico al cual van dirigidos dichos servicios como en la naturaleza
de los mismos. Lo anterior, permite reforzar la conviccidén de este arbitro de que no existe una
intencién maliciosa de aprovecharse del nombre de dominio en disputa en perjuicio del solicitante

de la revocacion.

OCTAVO: Que, atendido lo sefialado en los considerandos precedentes, este sentenciador
estima que no concurren los requisitos para que, de conformidad con el titulo "De las
revocaciones de dominio", articulos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del
registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocacion del nombre de dominio

decameronsuite.cl ya que este articulado, ademas de exigir para dar lugar a la revocacién la



prueba de la mala fe, establece sendas circunstancias y requisitos taxativos y copulativos que
indican claramente una conducta engafiosa propia de quien realiza o tiende a realizar un
engafio, artificio y ardid en perjuicio directo y claro de una persona juridica o natural
determinada, todas circunstancias y condiciones que no han sido acreditadas o probadas en
estos autos.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cédigo de Procedimiento Civil
y siguientes, articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y demas normas legales
pertinentes,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda de revocaciéon deducida por parte de Hoteles Decameron Colombia
S.A. en contra de dona Maria Eugenia Mufioz Quintana, y se mantiene la actual asignacion del
nombre de dominio “decameronsuite.cl”.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a las partes por carta certificada y por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Rol N° 57 -2005

Resolvié don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco

Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muioz Danesi.






