ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO DISENOMASDECORACION.CL

Oficio NIC 14873-2011

Santiago, 24 de Agosto de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por oficio Oficio NIC 14873-11, se notificé a éste arbitro su nombramiento como tal en
el conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio

"disenomasdecoracion.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 8 de Septiembre de 2011, acepté el cargo y
fije la fecha y lugar para la audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 20
de Septiembre de 2011, a las 10:30 horas, lo que se notificé a las partes por carta certificada y a

NIC Chile por correo electronico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 20 de Septiembre de 2011, se efectia el comparendo de conciliacidn
y/ o de fijacién de procedimiento, al que asiste como agente oficioso don Diego Acuna Dominguez
por Consorcio Periodistico de Chile S.A (COPESA). No asiste Daniela Borquez lllesca ni nadie
que lo represente. En vista de lo anterior, no hubo conciliacion y se fijaron las reglas del

procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 21 de Septiembre de 2011, se notifica a todas las partes el

procedimiento arbitral a seguir por correo electronico.

QUINTO: Que, con fecha 22 de Septiembre de 2011, Diego Acuna Dominguez ratifica todo lo

obrado en autos y acomparfia poder en forma.



SEXTO: Que, con fecha 4 de Octubre de 2011, don Rodrigo Puchi Zurita, en representacion de

COPESA, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignacion del nombre de

dominio en cuestion, sefialando en su presentacion lo siguiente:

1.

Que, en primer lugar, mi representada es uno de los agentes o conglomerados de

empresas periodisticas de mayor renombre a nivel nacional.

Que, para nadie es un misterio que tras las publicaciones tales como La Tercera, La
Cuarta, Que Pasa, se encuentra mi mandante con lo cual sus publicaciones gozan de un
nivel de fama y reputacion respecto del cual debe ser tutelado. Este dato no es menor,
pues sus publicaciones gozan de un amplio nivel de aceptacion de parte de los
consumidores, quienes normalmente acceden a las mismas no sélo formato papel, sino

via virtual, o sea a través de internet.

Que, lo afirmado anteriormente se ve reforzado con las innumerables visitas de los
consumidores a las publicaciones que se encuentran en internet. Piénsese que mi
representada es titular de varias marcas que se encuentran posicionadas en los mercados
relevantes, a través de publicaciones tales como La Tercera, La Cuarta, o revistas como
Que Pasa, las cuales encuentran su debido correlato en internet a través de paginas web

tales como www.latercera.cl, www.lacuarta.cl y otras.

Que, en esta linea, mi mandante solicitd el nombre de dominio en la conviccién que sobre
dicha expresién tiene un derecho preferente el cual emana de su titularidad sobre la
expresion MAS DECORACION. Esta expresion se encuentra protegida conforme a lo
siguiente: Marca MAS DECORACION, Registro N° 818.623, distintiva de productos de la

clase 16, en la cual se encuentran las publicaciones. Marca MAS DECORACION Registro



N° 818.624, distintiva de servicios de la clase 38. Nombre de dominio

MASDECORACION.CL.

Que, con este antecedente, queda en evidencia que mi mandante es titular de derechos
de exclusiva en torno a la expresion MAS DECORACION, avalado en las publicaciones
que se realizan tanto a nivel de formato papel como en soporte virtual. Es asi que se
acompafian impresos virtuales de la expresion MAS DECO o MAS DECORACION que
dan cuenta de publicaciones en torno a la decoracion y de alli que existe una relacion

estrecha y fatal entre dicha expresién y mi mandante.

Que, el hecho que la solicitante pretenda registrar a su nombre la expresion
DISENOMASDECORACION es un desproposito, pues le antepone la expresién DISENO
a un registro de mi mandante, con la agravante que corresponde a la palabra mas

relevante de la decoracion.

Que, la expresion MAS DECORACION est4 referida precisamente al DISENO de casas,
de inmuebles, con lo que podemos sostener que la solicitante no puede arrogarse

derechos sobre la misma, pues ellas ya se encuentran en poder de mi mandante.

Que, el nombre de dominio en cuestién corresponde a una VARIANTE MINIMA DE
DICHO NOMBRE DE DOMINIO. Dicha expresion corresponde a un bien inmaterial
posicionado y usado mercantilmente, razon por la cual es claro que la concesion de dicha
expresion al primer solicitante vulnera las normas y principios aplicables a este tipo de
conflictos.Que, el organo normativo de NIC sefialdé en “Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL’, articulo 14, que es de

responsabilidad de todo solicitante que la inscripcién del nombre de dominio no contrarie



10.

11.

las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética

mercantil, asi como derechos validamente adquiridos por terceros.

Que, a esta parte le asiste la conviccion que la solicitud del primer solicitante vulneraria
dichos derechos, y para efectos de analisis, sefialaremos separadamente dichas
hipdtesis.

Que, el sistema positivo no contempla normas sobre el particular, resultando aplicable en
la especie las normas contenidas en el Cadigo Chileno de Etica Publicitaria, aplicable a
los miembros de la Corporacién de Derecho Privado sin fines de lucro. Sin perjuicio de
ello se sefialan en dicho cuerpo normativo, ciertas orientaciones que sirven para

interpretar el espiritu de la norma.

Que, la publicidad, definida en el Cddigo aludido, sefiala que deben respetarse ciertas
normas minimas, que para efectos de autos, estan representadas por los siguientes
articulos: Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacion visual
que directamente o por implicacién, omision, ambigliedad o pretensién exagerada,
puedan conducir al consumidor a conclusiones erréneas, en especial con relacion a: A.
Caracteristicas como: naturaleza, composicion, 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 mantencién; 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



12.

13.

14.

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

parezca tener una base cientifica que no tiene.

Que, a fin de mantener un respeto a valores superiores que deben ser respetados por
parte de los diversos agentes mercantiles. Por su parte, el Convenio de Paris sefiald
ciertas orientaciones, que conforme a la Convencién de Viena, (que sefiala normas para

interpretar tratados) deben inspirar a los 6rganos jurisdiccionales.

Que, habida cuenta que mi mandante tiene dentro de su patrimonio industrial una
expresion MAS DECORACION y un nombre de dominio homologo, usados en el mercado
y respecto de los cuales detenta derechos adquiridos, respecto de los cuales debe ser

tutelado.
Que en un otrosi, acompafia como elemento probatorio los siguientes documentos:

e Copia del print extraido de la pagina web www.nic.cl, en la cual consta el registro
del nombre de dominio MASDECORACION.CL.

e Copia del registro de la marca MAS DECORACION, Registro N° 818.623, clase
16.

e Copia del registro de la marca MAS DECORACION, Registro N° 818.624, clase
38.

e Copia de la caratula de la revista “+Decoracion”.

e Copia del logo de la marca “+Decoracion”, de mi mandante.



o Copia de caratula de la revista “Casa & Decoracion”, junio 30, 2007.

e Copia de publicidad en el diario la Tercera de la revista “Casa & Decoracion”

e Copia del logo de la marca “Casa & Decoracién”, de mi mandante.

e Copia de caratula de la revista “Casa & Decoracion”’, agosto 12, 2006.

e Copia de la bisqueda efectuada en google con la expresion MAS DECORACION,
en donde aparece mi mandante como primer resultado relevante.

e Copia de impresos obtenidos de Internet en toro a la expresion MAS DECO de

mi mandante

SEPTIMO: Que, con fecha 10 de Octubre de 2011, se proveyo la presentacion de COPESA de
22 de Septiembre de 2011, y la presentacién efectuada con fecha 4 de Octubre, dandosele

traslado a la primera solicitante. Esta resolucion fue notificada a las partes por correo electronico.

OCTAVO: Que, con fecha 21 de Agosto de 2012, y atendido que el primer solicitante no efectuo
diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se citd a la partes a oir

sentencia. Dicha resolucion fue notificada a las partes por correo electrénico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Daniela Borquez lllesca, la calidad

de primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served.

SEGUNDO: Que, asimismo, el primer solicitante no efectlio presentacion alguna durante el
proceso, sin acreditar ningin derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es més, todo el
proceso prosiguié en su total rebeldia. Asimismo, este arbitro intento conocer el actual uso que el
primer solicitante hace del nombre de dominio lo que fue imposible determinar pues se encuentra

inactivo.



TERCERO:. Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido
determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de

buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental
aportada, que Consorcio Periodistico de Chile S.A (COPESA). es titular de la marca comercial
“Mas Decoracion’, registros 818623 y 818624. Asimismo, se ha acreditado que ya esta en uso
esta expresion. Basado en lo anterior, en este caso a éste Arbitro no le cabe duda sobre la
motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su

conducta de buena fe.

QUINTO: Que, los cambios introducidos al dominio solicitado, esto es la adicién de la palabra
diseno en la parte inicial del nombre de dominio en litigio, corresponde a una derivacion de la
marca mas decoracién, pues ademas de encontrarse vinculadas las expresiones, esta asociada
en forma indivisible al concepto mas decoracion y, por lo tanto, desde esta perspectiva entre las
expresiones existen nexos que podrian llevar a cualquier consumidor desprevenido a pensar que
se trata de la misma cosa. Asimismo, y tal como se ha acreditado, el segundo solicitante goza de
derechos de propiedad industrial sobre la expresion “mas decoracion”, De esta forma, y atendidos
los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresion
disenomasdecoracion.cl se vincula especialmente con el segundo solicitante, pues sélo éste
posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta ademas ratificado por el hecho que solo el
segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legitimos

derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesidn del nombre de dominio al segundo
solicitante ocasionaria confusion entre los consumidores y usuarios, cuestion que a juicio de este
Arbitro no se producira, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer
solicitante. Que, por lo demas, lo anterior esta ratificado por el hecho que el primer solicitante no
ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo

solicitante.



SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresién disenomasdecoracion.cl se
vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignacién al primero produciria
confusion en el mercado, sobre todo si se tiene en consideracion el actual uso que hace éste de la

expresion “mas decoracion”.

OCTAVO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first
served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que Consorcio Periodistico de Chile S.A
(COPESA) posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal

decisidn no importa la lesidén de derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del
segundo solicitante conductas que pudieren considerase refiidas con la buena fe, éstas son s6lo
presunciones fundadas, o que a juicio de este arbitro son insuficiente para condenar en costas al
primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas sefialadas no fueron acreditadas

en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de
dominio "disenomasdecoracion.cl" asignandose, en consecuencia a Consorcio Periodistico de
Chile S.A (COPESA).

SEGUNDO: Cada parte respondera de sus costas.
Comuniquese y notifiquese a NIC Chile por correo electrdnico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvid Patricio de la Barra.



Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acuna



