Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio dekomarket.cl
Oficio OF17458

VISTOS:

1.

Que con fecha 5 de septiembre de 2012, SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET
LIMITADA, representada por doia MACARENA ABASOLO, solicita la inscripcién del
nombre de dominio dekomarket.cl. Posteriormente, con fecha 24 de septiembre de
2012, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, representado en
calidad de contacto administrativo por don ANDRES MELOSSI JIMENEZ, solicita
igualmente la inscripcién del mismo dominio dekomarket.cl, quedando asi trabado
el conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio OF17458 de fecha 14 de enero de 2013, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 18 de enero de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 31 de enero de
2013, a las 12:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada.

Que con fecha 31 de enero de 2013, se efectla el comparendo fijado para ese dia,
al que asisten, por una parte, don PEDRO IVAN SAN MARTIN LOPEZ, quien exhibe
poder para representar al Primer Solicitante, SOCIEDAD COMERCIAL
DEKOMARKET LIMITADA vy, por la otra, don LUIS FELIPE VINAGRE LARRAIN,
quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, y acredita haber consignado el monto
fijado como honorarios provisionales por el arbitro. En dicha audiencia, se fijan las
normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral.

Que con fecha 13 de febrero de 2013, el Segundo Solicitante, CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, consigna el saldo de los honorarios
arbitrales, lo que se certifica mediante resolucién de fecha 16 de abril de 2013.

Que con fecha 18 de febrero de 2013, don FERNANDO URRA QUIROZ, en
representacion del Segundo Solicitante, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE
S.A. COPESA, presenta demanda de asignacion del dominio dekomarket.cl,
sefalando que ésta es una de las mas reconocidas empresas periodisticas de
nuestro pais. En la actualidad es un referente de opinion nacional, posicion a la cual
ha llegado luego de un intenso desarrollo en todos los ambitos informativos. Los
origenes datan de 1950, cuando la familia Pic6 Canas dio inicio al GRUPO
COPESA (en esa época CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A.), con la
publicacion de la primera impresion de “LA TERCERA DE LA HORA”. Este medio,
asi como la tecnologia empleada en su produccion, fue cambiando de acuerdo a los
tiempos, y nuevas publicaciones se fueron sumando, las cuales pasaron a



enriquecer la propuesta informativa del grupo. En noviembre de 1984, apareci6 por
primera vez “LA CUARTA”, un medio popular, cercano, que buscaba informar con
humor y picardia. Durante sus casi tres décadas de existencia, este medio se ha
convertido en el diario mas leido del pais y forma parte esencial de la identidad
nacional.

El Segundo Solicitante afiade que en la década de los 90 la prestigiosa revista de
actualidad, politica, negocios y cultura, “QUE PASA” —fundada el afo 1971- se
integr6 al GRUPO COPESA, aumentando la oferta informativa. En noviembre de
1997, apareci6 el diario “LA HORA”, el cual busca entregar la informacion
necesaria y la mejor entretencién para acompanar a sus lectores cada manana.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA ha continuado con la
creacion y adquisicion de diversos medios, que lo han situado como un
conglomerado que ofrece una completa y amplia gama de publicaciones,
satisfaciendo las necesidades informativas y de entretencién de los mas diversos
sectores de la sociedad. Entre ellos destaca la compra del 50% de Paula Ediciones,
operacion ocurrida en 2003. Con la posterior compra de Radio Duna, se sentaron
las bases del importante Grupo Dial, del cual hoy forman parte las emisoras
Beethoven, Carolina, Paula, Duna, Zero y Radio Disney. Adicionalmente, el grupo
cuenta también con los portales de Internet Laborum, Zoom Inmobiliario y Zoom
Automotriz, los que han expandido los servicios hacia la busqueda de empleo,
propiedades y automoviles.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA sefiala que su vocacioén ha
sido y sigue siendo la de innovar permanentemente, para mantener la excelencia y
la cercania con el publico, informando a través de sus diversas plataformas, siempre
atento a interpretar los cambios vividos por la sociedad chilena y mundial.

Por otro lado, el Segundo Solicitante agrega que es la creadora, productora y
organizadora de la FERIA MASDECO MARKET, cuya ultima version se desarrollé
en el mes de diciembre recién pasado en Factoria ltalia, emblematica construccion
patrimonial que se levanta en el corazon del barrio Italia, en Santiago y la superficie
total de la muestra alcanzé los 4 mil m? de disefio y 5 salas multifuncionales. Esta
Feria nace al alero de la reconocida revista MASDECO, la cual, con 8 afos de
historia, se ha posicionado como lider en la decoracion y el disefio. Agrupa a las
mejores tiendas de decoracion y disefio, y donde se aunan el disefio de autor
nacional e internacional, los clasicos, mueblistas y una dosis de artistas emergentes,
en conjunto con charlas, cine y multiples actividades que hacen vivir una experiencia
de disefio.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA sostiene que su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa se basa en ser creadora,
productora y organizadora de la Feria MASDECO MARKET, expresion que es
indudablemente confundible tanto en términos graficos como fonéticos vy
conceptuales con el nombre de dominio dekomarket.cl.



El Segundo Solicitante indica que ha hecho un uso amplio y sostenido de la
expresion “MASDECO MARKET”, siendo lo anterior un hecho publico y notorio, lo
que sefala corroborar mediante los documentos que acompafia. Entonces,
considera, que existe indiscutiblemente una asociaciébn por parte de los
consumidores entre la expresion “MASDECO MARKET” y CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, por lo que la aparicién de un competidor
en el mismo mercado con la expresién “DECO MARKET” serd inductivo a toda clase
de errores y, lo que es mas grave aun, le desviara clientela ganada a través de la
Feria de Decoracion.

Segun el Segundo Solicitante, lo expuesto por si solo acredita su mejor derecho
para el nombre de dominio en disputa pero, a mayor abundamiento, CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA es titular del nombre de dominio
masdecomarket.cl, el cual se encuentra operativo desde antes de la traba de la
litis.

Adicionalmente, la marca “MASDECO MARKET” se encuentra debidamente
registrada ante el INAPI con el N° 967.153, distintiva de “publicaciones periodicas y
no periddicas; papel, cartdn y articulos de estas materias no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias; papeleria;
adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles;
maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de
instruccion o de ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje
(no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” de la Clase 16
del Clasificador Internacional. Esta marca fue solicitada con fecha 29 de febrero de
2012 y registrada con fecha 12 de octubre de 2012. Es decir, este antecedente es
previo a la traba de la litis, otorgando fecha cierta de creacién a la expresién
confundiblemente similar a la solicitada como nombre de dominio.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA resume los argumentos
que considera lo hacen poseedor de un mejor derecho en los siguientes puntos:

1. Uso intensivo de la expresion “MASDECO MARKET” para identificar
una feria de diseno, desde una fecha anterior a la solicitud del nombre
de dominio dekomarket.cl.

2. Uso del nombre de dominio masdecomarket.cl desde una fecha
anterior a la solicitud del nombre de dominio dekomarket.cl.

3. Registro para la marca comercial “MASDECO MARKET” distintiva de
productos de la clase 16, la cual fue solicitada 9 meses antes de la traba
de la litis.

El Segundo Solicitante hace presente que los nombres de dominio corresponden a
una modalidad de identificacibn de los usuarios en la red, facilitando la
memorizacién de las direcciones IP, que por su propia naturaleza resultan



imposibles de recordar y cumplen una clara finalidad de identificacién e
individualizacion de los ordenadores conectados a Internet, permitiendo el
intercambio de informacién entre ellos. La doctrina y jurisprudencia estan contestes
en la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se
logran funciones publicitarias. Incluso més, la Comisién Preventiva Central, en el
considerando 7.8 del dictamen N° 1127 de fecha 28 de julio del afio 2000, senalé:
“Si bien la funcion natural de un nombre de dominio es la de una direccion
electronica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticas
conectadas a la red, de manera simple y rapida, dado que son faciles de recordar, a
menudo cumplen también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual,
pasando asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores
comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre
0 la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o
servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios
idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los
nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican
a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de
actividad  diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas
caracteristicas de los nombres de dominio, mas el hecho de que no se exige su uso,
han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales
existentes en el mundo fisico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se
encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial.”

En perfecta armonia con dichas consideraciones, afade CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL sefiala en su articulo 14
que “es responsabilidad de todo solicitante que 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.”

El Segundo Solicitante cree que una correcta decision en el presente conflicto pasa
por considerar adecuadamente la asociacion que realiza el publico consumidor de la
expresion “MASDECO MARKET” con CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE
S.A. COPESA, dado el amplio uso en diversos medios y especialmente en Internet a
través de idéntico nombre de dominio, el cual ademas se encuentra debidamente
amparado por las normas sobre privilegios industriales de la Ley N° 19.039. Todas
estas circunstancias necesariamente inclinan la balanza hacia CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, considerando que el nombre de dominio
en disputa es practicamente idéntico a los antecedentes referidos.

El Segundo Solicitante agrega que, por otro lado, la publicidad como medio
tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado no
encuentra una consagracién a nivel de texto legal. Es asi que el Codigo Chileno de
Etica Publicitaria, que emana de una Corporacién de Derecho Privado sin fines de
lucro, nos otorga algunas luces para el analisis de la presente litis. Este cédigo
define mensaje publicitario como “una comunicacion, por lo general pagada, dirigida



al publico o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a
quienes se dirige, por cualquier vehiculo, medio de comunicacion o canal de
expresion, incluyendo envases, etiquetas, folletos catalogos, correo directo,
telemarketing, internet, material de punto de venta y publirreportajes, con el
propdsito de influir en sus opiniones o conducta”. Junto a la norma recién
indicada, es pertinente hacer mencion a las siguientes: Articulo 4° Veracidad,
presentacion e interpretacion. Los avisos no deben contener ninguna declaracion o
presentacion visual que directamente o por implicacion, omision, ambigliedad o
pretension exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erroneas, en
especial con relacion a: (...) F. Derechos de autor y derechos de propiedad
industrial, como patentes, marcas registradas, disefios y modelos, nombres
comerciales. Articulo 13 Imagen adquirida o “goodwill”. Los avisos no deberan hacer
uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales o de signos graficos, visuales o
auditivos distintivos de cualquier firma, compafriia, institucion, o de la marca de un
producto o servicio. Los avisos no deberan aprovecharse del “gooadwill” o imagen
adquirida que tiene el nombre comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del
“‘gooawill” o imagen adquirida por una marca o una campana publicitaria.

De esta manera, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA indica
que el codigo de conducta de los publicistas en nuestro pais claramente establece
que un mensaje publicitario no puede conducir al consumidor a confusiones. Si el
nombre de dominio en disputa no es asignado al Segundo Solicitante, estima que se
verificaran las hipétesis de confusion, puesto que es él quien ha hecho un uso
extensivo de la expresién “MASDECO MARKET”, asociada a una feria de disenfo,
quien ademas goza de un derecho exclusivo y excluyente que emana del registro de
dicha expresion como marca comercial. Mencién aparte requiere la referencia al
goodwill. EI Segundo Solicitante fue capaz de crear un verdadero evento social
Unico y original en nuestro pais, el cual se distingue con la expresion “MASDECO
MARKET”. Por tanto, quien detente el nombre de dominio dekomarket.cl
intencionalmente o no, se estara aprovechando de la imagen adquirida por la Feria,
nombre de dominio y marca comercial de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE
S.A. COPESA.

El Segundo Solicitante establece que en la misma linea teleolégica recién expuesta,
esto es, evitar que el consumidor sea inducido a confusiones, es importante
destacar la normativa pertinente de la Ley de Proteccion al Consumidor. Esta define
publicidad como “la comunicacion que el proveedor dirige al publico por cualquier
medio idéneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o
servicio...” (Articulo 10 N 4). Por su parte, el articulo 28 A de la Ley del Consumidor
dispone: “Asimismo, comete infraccion a la presente ley el que, a través de cualquier
tipo de mensaje publicitario, produce confusion en los consumidores respecto de la
identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos
distintivos de los competidores”.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA hace presente que es
creador de la reconocida feria de disefio “MASDECO MARKET”, la cual presenta
determinantes semejanzas con el nombre de domino en disputa, razén por la cual



debe necesariamente prevalecer la solicitud del Segundo Solicitante en base al uso
de la expresion “MASDECO MARKET”, al uso del nombre de dominio
masdecomarket.cl, y al registro de la marca comercial “MASDECO MARKET".

Por otro lado, agrega el Segundo Solicitante” los numerales 2° y 32 del articulo 10
del Convenio de Paris disponen: “Constituye acto de competencia desleal todo acto
de competencia contrario a los usos 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 o
aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio de 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”’.

Por su parte, sefiala CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA que el
articulo 3° de la Ley N® 20.169 que Regula la Competencia Desleal dispone que: “En
general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a
las buenas costumbres que, por medios ilegitimos, persiga desviar clientela de un
agente del mercado”. Hace ver el Segundo Solicitante que los criterios plasmados
tienden a impedir la introduccion de elementos ilegitimos que pudieran distorsionar
el mercado.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA estima poco probable que
el Primer Solicitante desconozca la existencia de la Feria MasDeco Market. De la
misma manera, es muy poco probable que producto de una imaginacién fructifera
se haya llegado a tal nivel de similitud entre la Feria de su creacion y el nombre de
dominio en disputa. Incluso, sostiene, aunque no exista la actitud positiva de causar
perjuicio a esta parte, es evidente que, dadas las similitudes entre la destacada
Feria MasDeco Market y el nombre de dominio dekomarket.cl, haya parte de
clientela que se desvie hacia el Primer Solicitante al momento de buscar en Internet
algun dato de la Feria.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA hace presente las
garantias establecidas en la Constitucién Politica de la Republica, y en especifico al
derecho y proteccion de la propiedad privada. En este sentido, indica que ha
desarrollado una legitima actividad distinguida con la expresion “MASDECO
MARKET”, raz6n por la cual tiene proteccién constitucional en cuanto a actividad
econdmica licita. Ademas, goza de un legitimo interés en contar con el nombre de
dominio dekomarket.cl, derecho que se fundamenta en la garantia constitucional
de libertad econémica y el uso de la expresion “MASDECO MARKET”.

Otro criterio necesario de evaluar segun el Segundo Solicitante es el principio “first
come, first served” que no es de aplicacion absoluta, tal como lo ha sefalado
abundante jurisprudencia arbitral. Por el contrario, tiene como limite las
consideraciones contenidas en el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile. Al



respecto, cita algunos fallos relevantes de juicios arbitrales que apuntan en este

sentido:

Conflicto por la asignacion del nombre de  dominio
avisosclasificados.cl. En el considerando 4° del fallo de fecha 27 de
agosto de 2001, el sefior Arbitro don Andrés Echeverria senala: “Que
desde el momento en que la normativa que aplica NIC Chile concibe una
forma de “oposicion” a la presentacion de una solicitud de dominio,
concediendo un plazo de 30 dias para que cualquier interesado solicite a
su nombre el mismo dominio, estableciéndose un procedimiento para
resolver esa controversia, esta simplemente derogando el principio del
“first to file” como algo primordial y absoluto (...) El principio segun el
cual el primer solicitante es el que tiene un derecho prioritario sobre el
nombre de dominio pedido, sélo puede ser aplicado si ninguno de los
solicitantes demuestran tener un mejor derecho que otro, toda vez que
de otra forma no puede entenderse la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, ya que, si asi
no fuera, no tendria sentido conceder un plazo para que los que se
estimen afectados con una solicitud, puedan también pedir el mismo
nombre de dominio para si (...) En consecuencia, trabada la litis, lo que
corresponde en cada caso es considerar a todos los solicitantes en una
situacion completamente equivalente y, sobre un plano de absoluta
igualdad, estudiar si alguno de ellos tiene un mejor derecho sobre los
otros, a la titularidad del nombre de dominio materia del arbitraje. Solo
en el caso que ninguno de ellos acredite tener un mejor derecho, o que
todos sus derechos sean basicamente equivalentes y no exista un
criterio justo para sostener que alguno de ellos prime sobre los demas;
entonces, debe aplicarse el principio del “first to file” y resolver el asunto
a favor del primer solicitante.”

Conflicto por la asignacién del nombre de dominio servimaster.cl. En el
considerando 6.1.2. del Fallo de fecha 1 de septiembre de 2004, el sefor
Arbitro don Marcos Morales Andrade senala: “(...) el referido aforismo
first come first served no puede aplicarse como principio
«preponderante» para resolver un conflicto sobre asignacion de nombre
de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los
hechos involucrados a la luz de otras normas o principios juridicos que
presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las
solicitudes en conflicto. Sélo en el supuesto de que ninguna de tales
normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como
consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en
igualdad de condiciones, entonces resultara legitimo solucionar la
controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el
caracter de solucion de ultima ratio.”

Conflicto por la asignacion del nombre de dominio family-office.cl. En el
punto 6.7 del Fallo de fecha 5 de septiembre de 2011, el sefior Arbitro



don Cristidn Saieh Mena sefala: “Conforme lo anterior, queda claro que
el principio “first come first served” es precisamente un principio, mas no
un derecho, siendo unicamente orientador en idéntica situacion de
relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el
nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente
mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el
mismo Reglamento NIC Chile establece un plazo para que cualquier
tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar
otra competitiva, como efectivamente ocurrio en este caso.”

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA concuerda con los
razonamientos indicados, y estima que ellos tienen plena aplicaciéon al caso de
autos, por lo que el cumulo de antecedentes expuestos y pruebas aportadas deben
ser debidamente sopesado en este conflicto, teniendo preeminencia por sobre el
principio orientador “first come, first served”.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA concluye que en mérito de
lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el procedimiento de arbitraje, solicita
asignar el nombre de dominio dekomarket.cl a CONSORCIO PERIODISTICO DE
CHILE S.A. COPESA. A la demanda arbitral, acompana los siguientes documentos:

Vi.

Vii.

viii.

Impresiones del sitio www.masdecomarket.cl.

Impresién del sitio www.inapi.cl para el registro N® 967.153
“MASDECO MARKET”, Clase 16.

Impresién del sitio www.nic.cl para el nombre de dominio
masdecomarket.cl.

Impresion del sitio www.eldiariodiseno.cl con informacion relativa a la
Feria MasDeco Market.

Impresion del sitio www.culturavial.cl con informacién relativa a la Feria
MasDeco Market.

Impresion del sitio www.sabrosia.com con informacién relativa a la
Feria MadsDeco Market.

Impresion del sitio blog.benetton.com con informacion relativa a la
Feria MasDeco Market.

Impresion del sitio www.ceresita.com con informacion relativa a la
participacion de Pinturas Ceresita en Feria MasDeco Market.

Impresién del sitio tiendadecoravintage.cl con informacién relativa a la
Feria MasDeco Market.



Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

XXil.

Impresion del sitio www.coloranimal.cl con informacién relativa a la
participacion de la Libreria Color Animal en Feria MasDeco Market.

Impresién del sitio www.cif.cl con informacién relativa a la Feria
MéasDeco Market.

Impresién del sitio www.retrovision.cl con informacion relativa a su
participacién la Feria MasDeco Market.

Impresién del sitio www.desmonta.cl con informacién relativa a su
participacién la Feria MasDeco Market.

Impresion del sitio www.bikers.cl con informacion relativa a la Feria
MasDeco Market.

Impresion del sitio www.misstriumph.cl con informacion relativa a la
Feria MasDeco Market.

Impresion del sitio amosantiago.blogspot.com con informacién relativa
a la Feria MasDeco Market.

Impresion del sitio www.certfor.org con informacion relativa a su
participacion la Feria MasDeco Market.

Impresién del sitio cl.saliendo.com con informacion relativa a la Feria
MéasDeco Market.

Impresién del sitio www.zancada.com con informacion relativa a la
Feria MasDeco Market.

Impresién del sitio www.latercera.com con informacion relativa a la
Feria MasDeco Market.

Impresién del sitio www.manus.cl con informacion relativa a su
participacién en la Feria MasDeco Market.

Afiches Feria MasDeco Market.

Que con fecha 20 de febrero de 2013, don PEDRO SAN MARTIN LOPEZ, en
representacion del Primer Solicitante, SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET
LIMITADA, presenta demanda de asignacion del dominio dekomarket.cl, sefialando
que ésta es una empresa local dedicada al rubro de la importacion y comercializacion
de articulos decorativos y menaje para el hogar, joyas juguetes, etc., a cuya
constitucion concurrieron miembros de una antigua familia de Chillan que por afos
habia operado en el mercado de los articulos decorativos y de maneje para el hogar
bajo la denominacion de COMERCIAL AVSA LIMITADA. Sus descendientes, al



fallecimiento del patriarca, iniciaron el nuevo emprendimiento constituyendo la referida
sociedad.

El Primer Solicitante sefiala que de acuerdo a sus estatutos, el objeto social de la
empresa es:

a) la importacién, exportaciéon, compra, venta, representacion, consignacion,
comercializacién y distribucion, de todo tipo de mercaderias, productos y
articulos de hogar, paqueteria, bazar, juguetes, ropa de cama, cortinas y
otros;

b) la compra, venta, importacion, exportacion, distribucién y comercializacion
al por mayor y al por menor de joyas, piedras preciosas, su elaboracién,
fabricacién de cualquier tipo de objeto de metal noble, tal como oro, plata,
platino, cobre, piedras preciosas; accesorios, productos y objetos de
joyeria, incluyendo sin limitar, de bisuteria en general, asi como sus
derivados, rubros anexos y analogos, tales como accesorios para la mujer
en su mas amplia acepcion;

c) la compra, venta, importacion, exportacién, distribucién y comercializacion
al por mayor y al por menor de telas, géneros, panos, ropas y prendas de
vestir;

d) la compra, venta, importacion, exportacién, distribucién y comercializacion
al por mayor y al por menor de articulos electrénicos, juguetes,
electrodomeésticos;

e) la compra, venta, importacion, exportacién, distribuciéon y comercializacion
al por mayor y al por menor de maquinaria en general, y cualesquiera otro
tipo de bienes corporales muebles susceptibles de comercializarse e
industrializarse, y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro,
con lo antes senalado, y cualquier otro negocio que acordaren los socios.
Para el cumplimiento de sus fines podra organizar sociedades de todo tipo
e incorporarse a otras ya existentes, sea como accionista, socia o
asociada.

SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA anade que la comercializacion
de sus productos la realiza en un edificio especialmente construido al efecto ubicado
en Chillan, Avenida Ecuador N° 893, tratandose de un comercio local establecido en la
ciudad y comuna de Chillan y con proyeccion, en general, en la Provincia de Nuble. El
establecimiento comercial bajo dicho nombre, funciona al amparo de una patente
otorgada por la llustre Municipalidad de Chillan, siendo enrolada bajo el N° 218270 del
rol de patentes comerciales de la referida comuna, iniciando sus actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos con fecha 26 de junio de 2012.

El Primer Solicitante hace presente que toda la papeleria de caracter tributario
(boletas, facturas y declaraciones de impuestos) se realiza bajo su respectiva razén
social “SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA”, como sefiala puede
comprobarse de los antecedentes que acompana, especialmente boletas de compra y
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venta de sus productos.

Para posicionandose en el mercado local, SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET
LIMITADA ha desarrollado una estrategia publicitaria con inserciones y avisaje en la
prensa escrita y publicidad mediante avisos en medios de comunicacion radial y
reparto de flyers, donde se identifica a la empresa como DEKOMARKET.

El Primer Solicitante asegura que la actitud del Segundo Solicitante, CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S. A. COPESA, le ha impedido que concluya con la
constitucién de su dominio virtual y pueda por esa via extender la actividad propia de
su objeto social al mercado de Internet. SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET
LIMITADA estima que es indispensable la inscripcion del nombre del dominio
dekomarket.cl y la palabra “DEKOMARKET” es con la cual el consumidor o un
potencial cliente asocia mental e inmediatamente a la empresa en el rubro de la
decoracion y menaje para el hogar en la ciudad de Chillan y sus alrededores.

SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA argumenta que el proposito de la
solicitud de nombre de dominio dekomarket.cl, no es acapararlo, sino que usarlo
como instrumento propio e inherente a las actividades comerciales que desarrolla y
que la inscripcion significara reconocerle un legitimo derecho en la economia de
mercado para extender su actividad al mercado virtual.

Entonces, segun el Primer Solicitante, le corresponde un mejor derecho sobre el
dominio dekomarket.cl, tanto por las razones de hecho ya mencionadas como
razones de derecho. Estima que ostenta el mejor derecho para la asignacion del
nombre en disputa, conforme al criterio seguido por la doctrina nacional y extranjera al
respecto, el cual se conoce como “first come, first served’ aplicable en estas materias
puesto que con fecha 5 de septiembre de 2012 inicié su tramitacion en el Registro de
Nombres del Dominio CL con el numero de proceso 20120905143333, previniendo
de esta forma a cualquiera otra solicitud sobre dicha denominacion, y en
consecuencia, se encuentra amparada por el principio en comento. SOCIEDAD
COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA reconoce que en materia de registro de
nombres de dominio se aplica por regla general el principio “first come, first served’, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, el cual se ampara en la buena fe que existe
entre las solicitudes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde
generalmente aplicar dicho principio cuando las partes en conflicto no respaldan sus
derechos o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones que en
ambos casos favorece su posicion, tanto por aplicacién del principio “first come, first
served’, como aquel de la buena fe, lo que no ocurriria, segun SOCIEDAD
COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA, con el Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante hace presente que su actuar se ha ajustado a la buena fe, puesto
que tiene un justo motivo para solicitar el nombre del dominio en disputa, aludiendo
claramente a una razén de negocios que dice relacién con el giro propio de sus
actividades comerciales en el ambito de la decoracién y menaje para el hogar. Agrega,
la buena fe no es so6lo un principio aplicable a la resolucién de conflictos de nombre de
dominio, en los términos del Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio en el
CL, sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema juridico por
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lo que no puede dejar de considerarse para la resolucién del conflicto de esta
naturaleza. Asi, el articulo 22 del Reglamento de Asignacion de Nombres en Dominio
CL senala. “Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion
sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcion de un nombre de
dominio se considerara abusiva cuando se cumplan copulativamente las tres
condiciones siguientes: 19 Que el nombre del dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el reclamante, o
un nombre por el cual el reclamante es reconocido; 2° Que el asignatario del nombre
de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto al nombre de
dominio y, 3 °Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”.

De otra parte, SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA hace ver la
necesidad de tenerse en consideracion al momento de resolver esta controversia el
criterio de la “ldentidad” en cuya virtud el nombre de dominio en disputa se debe
asignar a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo y, en la especie, es a
juicio del Primer Solicitante, él quien tiene méas cercania con el nombre de dominio
materia de autos, pues tiene incluida la expresion “DEKOMARKET” que esta contenida
también en su razon social.

Finalmente, SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA sostiene que su
peticibn obedece al uso legitimo del dominio en cuestidbn en base a una conducta
empresarial consistente y acreditada que responde a una necesidad comercial propia
del rubro en que se desenvuelve con una clara identificacion comercial respecto de los
productos que constituyen su giro, configurandose de esa forma lo que al decir de los
doctrinarios civilistas en materia de voluntad se denomina “conducta concluyente”.

SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA concluye que en virtud de los
principios referidos, la asignacion del dominio dekomarket.cl deberia ser efectuada al
Primer Solicitante, debiendo por lo tanto rechazarse la pretension del Segundo
Solicitante, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S. A. COPESA.

Para acreditar su posicién, el Primer Solicitante acompana los siguientes documentos:

a) Copia autorizada de la escritura de constitucion social de COMERCIAL
DEKOMARKET LIMITADA, otorgada con fecha 15 de junio de 2012 ante el
Notario Publico de Chillan don Alberto Landaida Méndez, suplente del
titular Joaquin Tejos Henriquez.

b)  Copia autorizada de inscripcion de sociedad en el Registro de Comercio
de Chillan respecto de SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET
LIMITADA de fojas 411 N° 473 del Registro de Comercio del afio 2012, del
Conservador de Bienes Raices de Chillan.

c) Fotocopias simples de Boletas de ventas y servicios de SOCIEDAD

COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA que demuestran el ejercicio
efectivo de sus actividades comerciales.
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d)  Copia autorizada de patente Municipal, rol 218270 otorgada por la llustre
Municipalidad de Chillan a SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET
LIMITADA.

e) Copia de Rol unico Tributario N° 76.193.405-8 de SOCIEDAD
COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA.

f) Copias de declaraciones mensual y pago simultdneo de impuestos,
formulario 29, correspondientes a los meses de diciembre de 2012 y enero
de 2013 de SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA.

g) Copia de factura electronica N° 000988101 de fecha 05 de septiembre de
2012, emitida por Universidad de Chile, sucursal NIC Chile y que
corresponde al importe pagado por el dominio
dekomarket/20120905143333, extendido a mi representada SOCIEDAD
COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA.

h)  Fotografias del establecimiento comercial ubicado en Chillan, Avenida
Ecuador N° 893, que corresponde a la SOCIEDAD COMERCIAL
DEKOMARKET LIMITADA.

Que con fecha 16 de abril de 2013, se provee la presentacion hecha con fecha 18
de febrero de 2013 por don FERNANDO URRA QUIROZ, en representacion del
Segundo Solicitante, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA. A su
vez, se provee la presentacion hecha con fecha 20 de febrero de 2013 por don
PEDRO IVAN SAN MARTIN LOPEZ, en representacién del Primer Solicitante,
SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA, dandose traslado reciproco,
lo que es notificado a las respectivas partes por correo electronico.

Que con fecha 23 de abril de 2013, don FERNANDO URRA QUIROZ, en
representacion del Segundo Solicitante, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE
S.A. COPESA, evacua el traslado del dominio dekomarket.cl, senalando que ambos
litigantes compiten en el mismo rubro: la decoracién. Este elemento es muy
relevante, ya que las posibilidades de inducir a confusion a los consumidores son
altas.

El Segundo Solicitante reitera que la primera edicién de la feria “MASDECO
MARKET” se realizd en el mes de mayo de 2012 y, por tanto, con anterioridad a la
constituciéon de la SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA hace presente que Internet
corresponde a una herramienta sin fronteras, por lo que el hecho de que un
concurrente al mercado se encuentre en una localidad especifica y/o determinada,
no puede ser considerado como argumento en su favor. El buscador google.com o
yahoo.com no hace distinciones.
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Por otro lado, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA hace
presente que conforme a reiterada jurisprudencia, el principio first to file sélo tiene
una aplicacion residual, cuando el Segundo Solicitante no cumple con sus cargas
procesales y/o no acredita un legitimo interés en el nombre de dominio disputado. Si
dichas circunstancias no se verifican, los litigantes quedan en igualdad de
condiciones, por lo que sus argumentos y probanzas deben ser analizados en su
mérito. En definitiva, segin CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A.
COPESA, el Primer Solicitante no goza de preferencia alguna respecto a él, por el
s6lo hecho de haber presentado en forma anterior dekomarket.cl.

Conforme a los antecedentes que obran en autos, el Segundo Solicitante estima
qgue no existe presuncion de buena fe a favor del Primer Solicitante. Esta afirmacion
se fundamenta, por una parte, en que la reconocida feria de decoracion fue
realizada antes de la constitucion de la SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET
LIMITADA, vy, por la otra, que la publicacion en el Diario Oficial de la marca
comercial “MASDECO MARKET” fue efectuada con anterioridad a dicha
constitucion. Anade, que ambos son elementos a considerar, mas aun cuando el
propio Primer Solicitante indica estar en el rubro de la decoracion desde un periodo
anterior a junio de 2012, a través de una sociedad relacionada.

Ademéas, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA entiende que el
principio de la identidad debe ser analizado en su mérito, es decir, si una persona en
ejercicio de la autonomia de la voluntad decide incorporar a la razén social de su
empresa un signo distintivo de un tercero —que razonablemente debid conocer por
encontrarse en el mismo rubro-, el principio en comento simplemente no se aplica.

Finalmente, el Segundo Solicitante hace presente que el inciso primero del articulo
14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
dice: “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.”

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA concluye que hay dos
concurrentes a un mismo mercado y uno de ellos ha desarrollado una reconocida
feria con un nombre confundiblemente similar al objeto en disputa, incluso con
anterioridad a que su contraparte se constituyera como sociedad. Esto, a juicio del
Segundo Solicitante, por si sélo basta para configurar su mejor derecho. Ademas,
reitera la existencia de una marca comercial previamente solicitada y publicada a la
constitucion del Primer Solicitante y a la traba de la litis, y que en la actualidad se
encuentra debidamente registrada.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA hace las siguientes
observaciones a la prueba rendida por el Primer Solicitante:

Respecto de los documentos acompafnados con las letras a), b), c), d), e), f) y g),
hace presente que dan cuenta de actos juridicos posteriores a la primera version de
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10.

11.

la feria de decoracion “MASDECO MARKET”, por lo que no contribuyen a acreditar
el supuesto mejor derecho del Primer Solicitante.

Respecto a los documentos acompafados con la letra h), hace presente que
carecen de fecha cierta. Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a la prueba
acompanada por el propio Primer Solicitante, se puede presumir que en caso alguno
estas fotografias fueron obtenidas con anterioridad al 15 de junio de 2012 -fecha de
constitucién de SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA- por lo que son
necesariamente posteriores al uso amplio y masivo de la expresion “MASDECO
MARKET” de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA para una
feria de decoracién.

Que con fecha 25 de abril de 2013, se provee la presentacion hecha con fecha 23
de abril de 2013 por don FERNANDO URRA QUIROZ, en representacion del
Segundo Solicitante, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, lo
que es notificado a las respectivas partes por correo electronico.

Que con fecha 5 de julio de 2013, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion que
es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidn 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 el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron
son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA,
sefala que es una empresa local constituida con fecha 15 de junio de 2012, dedicada
al rubro de la “importaciéon y comercializacién de articulos decorativos y menaje para
el hogar, joyas juguetes...”, a cuya constitucion concurrieron miembros de una antigua
familia de Chillan, que por afios habia operado en el mercado de los articulos
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10.

11.

decorativos y de maneje para el hogar bajo la denominacién de COMERCIAL AVSA
LIMITADA. Al fallecimiento del patriarca, sus descendientes iniciaron el nuevo
emprendimiento constituyendo la referida sociedad.

Que el Primer Solicitante hace presente que toda la papeleria de caracter tributario
(boletas, facturas y declaraciones de impuestos) se realiza bajo su respectiva razén
social “SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA”, como sefala puede
comprobarse de los antecedentes que acompafa, especialmente boletas de
compraventa de sus productos.

Que SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA indica que para
posicionarse en el mercado local, ha desarrollado una estrategia publicitaria con
inserciones y avisaje en la prensa escrita y publicidad mediante avisos en medios de
comunicaciéon radial y reparto de flyers, donde se identifica a la empresa como
“DEKOMARKET".

Que el Primer Solicitante estima que es indispensable la inscripcion del nombre del
dominio dekomarket.cl, puesto que la palabra “DEKOMARKET” es aquella con la cual
el consumidor o un potencial cliente asocia mental e inmediatamente a su empresa en
la ciudad de Chillan y sus alrededores.

Que SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA estima que le corresponde
un mejor derecho sobre el dominio dekomarket.cl, conforme al criterio seguido por la
doctrina nacional y extranjera al respecto, en el cual se reconoce el principio “first
come, first served’, puesto que con fecha 5 de septiembre de 2012, inicié la tramitacion
de la presente solicitud de dominio ante NIC Chile, previniendo de esta forma a
cualquiera otra solicitud sobre dicha denominacién. El Primer Solicitante indica que si
bien reconoce que en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla
general el principio “first come, first served’, el mismo no resulta ser una regla
absoluta, amparandose este principio en la buena fe que existe entre las solicitudes de
nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicarlo cuando las
partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses
de similar valor, y en ambas situaciones estima que se veria favorecida su posicion,
tanto por aplicacion del principio “first come, first served”, como aquel de la buena fe.

Que el Primer Solicitante considera que su actuar se ha ajustado a la buena fe, puesto
que tiene un justo motivo para solicitar el nombre del dominio en disputa, al aludir éste
a una razon de negocios que dice relacion con el giro propio de sus actividades
comerciales en el ambito de la decoracion y menaje para el hogar. Agrega que la
buena fe no es sélo un principio aplicable a la resolucion de conflictos de nombre de
dominio, en los términos del Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio en el
CL, sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema juridico,
por lo que no puede dejar de considerarse para la resolucion del conflicto de esta
naturaleza.

Que, por otro lado, SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA pide que se
tenga en consideracion también el criterio de la “identidad”, en cuya virtud el nombre de
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el
mismo y, en este caso, estima que es él quien tiene mas cercania con el nombre de
dominio en conflicto, pues tiene incluida la expresion “DEKOMARKET”, que esta
contenida también en su razén social.

Que, finalmente, el Primer Solicitante sostiene que su peticion obedece al uso legitimo
del dominio en cuestién en base a una conducta empresarial consistente y acreditada
que responde a una necesidad comercial propia del rubro en que se desenvuelve, con
una clara identificacién comercial respecto de los productos que constituyen su giro,
configurandose de esa forma lo que al decir de los doctrinarios civilistas en materia de
voluntad se denomina “conducta concluyente”.

Que el Segundo Solicitante, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A.
COPESA, sostiene que su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en
disputa se basa en ser creadora, productora y organizadora de la feria “MASDECO
MARKET”, expresién que estima confundible tanto en términos graficos como
fonéticos y conceptuales con el nombre de dominio dekomarket.cl de autos.

Que el Segundo Solicitante indica que la primera edicién de la feria “MASDECO
MARKET” se realiz6 en el mes de mayo de 2012 y, por tanto, con anterioridad a la
constitucién de la SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA.

Que CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA indica que ha hecho
un uso amplio y sostenido de la expresion “MASDECO MARKET”, siendo lo anterior
un hecho publico y notorio, lo que sefala corroborar mediante los documentos que
acompana.

Que el Segundo Solicitante considera que existe una asociacién por parte de los
consumidores entre la expresion “MASDECO MARKET” y CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, por lo que la aparicion de un competidor
en el mismo mercado con la expresion “DECO MARKET” sera inductivo a toda clase
de errores y, lo que es mas grave aun, le desviara clientela ganada a través de la
Feria de Decoracion.

Que mediante los documentos acomparnados por el Segundo Solicitante en estos
autos, los cuales no fueron objetados por el Primer Solicitante, CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA ha acreditado ser titular de la marca
comercial “MASDECO MARKET”, la cual se encuentra registrada bajo el N°
967.153 para distinguir “publicaciones periddicas y no periddicas; papel, cartéon y
articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de
imprenta; articulos de encuadernacién; fotografias; papeleria; adhesivos
(pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas
de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de
ensefanza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no comprendidas
en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” de la Clase 16 del Clasificador
Internacional.
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18.

19.

20.

21.

22.

Que CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA indica que la marca
“MASDECO MARKET” fue solicitada con fecha 29 de febrero de 2012 y registrada
con fecha 12 de octubre de 2012, esto es, previo a la traba de la litis, otorgando
fecha cierta de creacién a la expresién que estima confusamente similar a la
solicitada como nombre de dominio.

Que el Segundo Solicitante ha acreditado, ademas, ser asignatario del nombre de
ominio masdecomarket.cl, desde el 27 de febrero de 2012, esto es, desde una
fecha anterior a la solicitud del nombre de dominio dekomarket.cl por parte del
Primer Solicitante.

Que mediante la restante documentacion acompanada por el Segundo Solicitante,
éste ha acreditado fehacientemente un uso real y efectivo de la marca “MASDECO
MARKET” en el mercado, precisamente en lo que dice relacion con una feria de
disefio, decoracién y artes. En efecto, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE
S.A. COPESA ha acompanado documentos probatorios que acreditan que la marca
“MASDECO MARKET” es usada en relacién a los servicios que indica, teniendo
ademas la revista “MASDECO DE LA TERCERA”, la cual se enfoca en las
tematicas de decoracion y disefo. Sin embargo, en relacion a la revista mencionada,
segun puede apreciarse de la pagina Web ubicada en
http://www.masdecomarket.cl/la-revista/, la marca utilizada es en realidad
“MASDECO”, la cual el Segundo Solicitante tiene registrada también bajo el N°
912.607 para productos de la clase 16. En dicho sitio Web puede corroborarse,
ademas, que la marca “MASDECO MARKET” de CONSORCIO PERIODISTICO
DE CHILE S.A. COPESA es usada unicamente en relacién a la feria anual que
organiza y produce.

Que CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA sefiala que ambos
litigantes compiten en el mismo rubro: la decoracion. Estima que este elemento es
muy relevante, ya que las posibilidades de inducir a confusion a los consumidores
son altas. Sin embargo, a juicio de este sentenciador, lo anterior no seria efectivo,
puesto que si analizamos los rubros para los cuales utiliza la marca comercial
“MASDECO MARKET” el Segundo Solicitante, podemos ver que, por un lado,
corresponde a una feria comercial que se efectia una vez al ano en Santiago, y que
se encuentra enfocada al disefo, decoracion y artes y, por otro, tiene una revista
llamada “MASDECO” dedicada a la misma tematica, marca que se encuentra
registrada bajo el N°912.607. En cambio, el Primer Solicitante utiliza la marca para
“servicios de importacion” y para “servicios de comercializacién de articulos
decorativos y menaje para el hogar, joyas y juguetes”, entre otros. Asimismo,
CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA en ningln caso ha
acreditado un uso de la marca en lo que dice relacién con “servicios de importacion”,
“establecimientos comerciales” o “servicios de compraventa”. Por consiguiente, no se
ve como podria considerarse que ambas partes litigantes compiten en el mismo rubro.

Que respecto al tema de las marcas comerciales registradas por CONSORCIO

PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, es necesario efectuar los siguientes
alcances:
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23.

24.

Que la feria del Segundo Solicitante que opera bajo el nombre “MASDECO
MARKET”, esta enfocada al disefio, decoracion y artes. Si bien CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA no tiene registrada esta marca para
los servicios de las clases 35 6 41 que presta, es indudable que goza de
derechos sobre ella, pero Unicamente para los servicios para los cuales
efectivamente la usa, los cuales no ha acreditado que incluyan los servicios de
“‘importacion y comercializacion de articulos decorativos y menaje para el hogar,
joyas y juguetes”.

Que, por otro lado, la marca “MASDECO MARKET” que el Segundo
Solicitante  tiene registrada bajo el N® 967.153, distingue Unicamente
productos de la clase 16, por lo que no tendria relacién alguna con los
servicios que presta el Primer Solicitante bajo la marca “DEKOMARKET”.

Que, en todo caso, la marca “MASDECO MARKET” del Segundo Solicitante
no es idéntico al nombre de dominio pedido, que es simplemente
“DEKOMARKET”, una sola palabra, sin el prefijo “MAS”, y con una letra “K”
en reemplazo de la letra “C” de la marca de CONSORCIO PERIODISTICO DE
CHILE S.A. COPESA.

Que el Segundo Solicitante tiene registrada la marca “FERIA MASDECO
KIDS” bajo el N°988.153 para distinguir “servicios de organizacién de eventos
con fines culturales y de educacion; servicios de entretencién de todo tipo,
servicios de ferias de disefio y decoracion con fines de entretencion vy
educacion” de la clase 41, encontrdndose pedida la misma marca para
servicios de la clase 35.

Que el Segundo Solicitante también ha pedido las marcas “MASDECO ARMA
TU CASA” en las clase 35 y 41, lo que deja claro que el término mas
relevante de las marcas de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A.
COPESA es la expresion “MASDECQO”, al corresponder al nombre de la
revista que semanalmente publica, y por ser ese el término comudn para las
marcas registradas y solicitadas por el Segundo Solicitante.

Que, por otro lado, este sentenciador estima que no existe posibilidad alguna de que
los usuarios de Internet o consumidores en general vayan a confundir un
establecimiento comercial que vende “articulos decorativos y de menaje para el
hogar, joyas y juguetes” ubicado en Chillan, con una feria de decoracién y disefio que
se efectla una vez al ano en Santiago, ni con una revista que circula semanalmente
bajo la marca “MASDECO”.

Que el nombre de dominio de autos corresponde a la parte mas distintiva de la
razén social del Primer Solicitante, la expresiéon “DEKOMARKET”. Asimismo,
SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA ha acompafiado documentos
probatorios que dan cuenta de un uso real y efectivo de la marca “DEKOMARKET”
en el mercado, entre otros, copias de boletas de compraventa para el giro
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

“importacién y comercializacion de articulos decorativos, menaje, hogar, joyas y
juguetes”, ademas de fotografias del establecimiento comercial mismo a través del
cual el Primer Solicitante presta los servicios de compraventa, de que dan cuenta
las boletas de venta respectivas.

Que en uso de sus facultades como &rbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo
dispuesto en el articulo 637 del Codigo de Procedimiento Civil, le permiten practicar
las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este
sentenciador ha comprobado en la base de datos del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI), que ya existe un registro de la marca “PEZ
DECOMARKET” bajo el N° 669.674 para distinguir “servicios de decoracién” y bajo
el N? 669.664 para distinguir un “establecimiento comercial de compraventa de
productos de los articulos 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27 y 28” en la Region
Metropolitana. Lo anterior demuestra no solamente que la expresion
“DECOMARKET” no es creacion de alguna de las partes en este proceso, sino que,
ademas, las marcas del Segundo Solicitante ya han coexistido pacificamente en el
mercado con la marca comercial “PEZ DECOMARKET”, sin impedimento alguno.

Que, ademas, en uso de las mismas facultades para actuar de oficio, este arbitro ha
podido constatar que ya se encuentra inscrito el nombre de dominio masdeco.cl
desde el 2 de junio de 2009, a nombre de dofia ANA MARIA BERNEDO TALADRIZ.
Este nombre de dominio resulta ser idéntico a la marca comercial que el Segundo
Solicitante utiliza en su revista “MASDECO”, y la pagina Web correspondiente es
efectivamente usada para publicitar los “servicios de decoracion” que presta la
asignataria del dominio.

Que por consiguiente, si la marca comercial “PEZ DECOMARKET” y el nombre de
dominio masdeco.cl - idéntico a la marca utilizada por CONSORCIO
PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA en su revista — ya coexisten con las
marcas comerciales y nombres de dominio del Segundo Solicitante, sin producirse
los errores a los que alude éste, no habria razén légica alguna para suponer que el
dominio dekomarket.cl ahora pedido si produciria dichos errores en el caso de
asignarsele al Primer Solicitante.

Que, a mayor abundamiento, SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA
pidi6 el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su
favor el principio “first come, first served’, al no haber podido acreditar el Segundo
Solicitante un mejor derecho. Dicho principio, sumado a los otros antecedentes
mencionados, consolida definitivamente a juicio de este sentenciador el mejor
derecho del Primer Solicitante al dominio dekomarket.cl.

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

Que en consecuencia, dados los antecedentes que constan en autos, asi como los
recabados por este sentenciador en uso de sus facultades de &rbitro arbitrador y, en
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especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este arbitro ha
llegado a la conviccion de que a SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMARKET
LIMITADA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio dekomarket.cl al Primer Solicitante, SOCIEDAD
COMERCIAL DEKOMARKET LIMITADA, RUT N¢ 76.193.405-8.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese esta sentencia a NIC Chile y a las partes por correo certificado, devolviéndose
estos antecedentes a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.
Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos don Matias Moreno Poblete y a dofia Alicia Medel Acufa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 13 de septiembre de 2013.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acufia
RUT 15.370.106-7 RUT 5.994.801-6
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