FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
< easymagq.cl>

—ROL 15026 —

Santiago, 29 de diciembre de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 150326 de fecha 12 de octubre de 2011, el Departamento de Ciencias de
la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacién como
arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio
<easymag.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito acepté el cargo de arbitro para el cual habia sido designado vy jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las
partes y a NIC-Chile por correo electrdnico y por carta certificada, como consta en el expediente a
fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante
Lusi Alfredo Gonzalez Villagra RUT: 16.808.845-0, Sergio Valdovinos N° 1440, Quinta Normal,
Santiago y como segundo solicitante Easy S.A., RUT: 96.671.750-5, representada por Sargent &
Krahn, contacto administrativo Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711 of. 1701, Las Condes,
Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de octubre del 2011, se tuvo por constituido el
Tribunal Arbitral y se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento,
para el dia jueves 20 de octubre del 2011, a las 11.00 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo
apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las
partes.

QUINTO: Que con fecha 20 de octubre del 2011, se llevé a cabo la referida audiencia con la
presencia de don José Ignacio Juarez, por el segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro , en
rebeldia del primer solicitante, no hubo conciliacién, acordandose las Bases del Procedimiento
Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 21 de octubre del 2011, este tribunal arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia martes 08 de
noviembre de 2011.

SEPTIMO: Que a fojas 27 Maria Luisa Valdés S., presentd un escrito como segundo solicitante de
demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

a) a) Que EASY S.A. es una cadena de establecimientos comerciales especializados en la venta de
productos para la construccién, remodelacién y equipamiento de la casa y el jardin. La empresa
del segundo solicitante tiene sus origenes en 1993 en Argentina, y en 1994 en Chile. A lo largo de
su historia EASY S.A. ha ido satisfaciendo las necesidades de sus clientes en forma completa. Uno
de los aspectos destacados, es su orientacion a las soluciones integrales para quienes quieren
desarrollar sus propios proyectos, ya que cada tienda tiene una oferta de mds de 35.000 productos
distintos, tanto nacionales como importados, los que se distinguen por su calidad y buenos
precios. Cada una de las tiendas produce un gran impacto econdmico, atrayendo a mas de
10.000.000 de clientes al afio a su area de influencia, y potenciando a la vez su zona de ubicacién.
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En Chile, EASY S.A. emplea actualmente a mdas de 3.000 personas, aumentando este numero
constantemente por ser una compafia en expansion. A partir del afio 2000 en adelante, EASY S.A.
se expandid desde la zona central del pais hacia el extremo Norte y Sur, contando hoy con 21 salas
ubicadas desde la Il Region hasta la X Region;

b) Que por otro lado, es reconocida y ldgica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los
sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaria inmediatamente
el nombre de dominio easymag.cl a un sitio de Internet con informacion relativa a los servicios o
productos del rubro de la construccién y equipamiento para el hogar de su mandante EASY S.A,, lo
cual obviamente no es asi. A mayor abundamiento y como una prueba de que el segundo
solicitante es la legitima creadora de la expresion EASY y que la usa extensivamente en el
mercado, y graficar especialmente la asociacién en Internet de la expresidon “EASY” con el segundo
solicitante, se debe considerar que éste cuenta con la titularidad de los siguientes nombres de
dominio, clubeasy.cl; easy-company.cl; easy-home.cl; easy.cl; easybags.cl; easycard.cl; easychile.cl;
easyexpress.cl; easyhogar.cl; easyhome.cl; easyltda.cl; easymaipu.cl; easymoney.cl; easyoutlet.cl;
easyportalmaipu.cl; easysecurity.cl; easyservicios.cl; easytek.cl; easyudlohace.cl; hagaloeasy.cl;
maseasy.cl; tarjetamaseasy.cl Dichos nombres de dominio son una muestra mas del mejor
derecho del segundo solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se
estructuran en base a la expresién EASY, con la que se reconoce al segundo solicitante a nivel
nacional y que se encuentra integramente incluida en el dominio en disputa “easymagq.cl”, lo que
claramente llevara a confusion a los usuarios de Internet;

c) Que EASY S.A. cuenta con una serie de marcas comerciales, como parte de la estrategia para
llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Entre ellas se
encuentran las marcas comerciales que corresponden, o bien se estructuran en base a la
expresion “EASY”, idéntica al elemento funcional y distintivo del dominio en disputa y que se
detallan a continuaciéon:Registro N2 696.459, EASY, denominativa, para distinguir productos en
clase 7.Registro N2 704.539,EASY,denominativa, para distinguir servicios en clase 36.Registro, N2
734.504,EASY,denominativa, para distinguir productos en clase 16.Registro N2 696.461,EASY,
mixta, para distinguir servicios en clase 37. Registro N2 747.710,EASY, denominativa, para
distinguir servicios en clase 37.Registro N2 730.766,EASY, mixta, para distinguir establecimientos
comerciales de ventas de productos en clases 1-34.Registro N2 737.175,EASY,denominativa, para
distinguir establecimientos comerciales para la compra y ventas de productos en clases 1-
34.Registro N2 696.458,EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 35, 39-40.Registro
N2 696.460,EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 6, 17, 19-22, 24, 27. Registro Ne
739.502,EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 6, 17, 19-22, 24, 27.Registro N2
770.032,EASY, denominativa, para distinguir “establecimiento comercial de compra y venta de
productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebes;, emplastos, material para apdsitos; material
para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destruccion de animales dafiinos; fungicidas, herbicidas; establecimiento comercial de compra y
venta de metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccion metdlicos (metales);
construcciones transportables metdlicas; materiales metdlicos para vias férreas; cables e hilos
metdlicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria metdlica; tubos metdlicos; cajas de caudales;
productos metdlicos no comprendidos en otras clases; minerales; establecimiento comercial de
compra y venta de mdquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para vehiculos
terrestres); acoplamientos y érganos de transmision (excepto aquellos para vehiculos terrestres);
instrumentos agricolas que no sean manuales; incubadoras de huevos; establecimiento comercial
de compra y venta de aparatos e instrumentos cientificos, nduticos, geodésicos, fotogrdficos,
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cinematogrdficos, dpticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control (inspeccion), de socorro
(salvamento) y de ensefianza; aparatos para la conduccion, distribucion, transformacion,
acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmision,
reproduccion del sonido o imdgenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos;
distribuidores automadticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
magquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacion y ordenadores; extintores;
con exclusion de todos los productos computacionales que se encuentran incorporados en la clase;
establecimiento comercial de compra y venta de aparatos e instrumentos quirurgicos, médicos,
dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de
sutura; establecimiento comercial de compra y venta de aparatos de alumbrado, de calefaccion, de
produccion de vapor, de coccion, de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribucion de
agua e instalaciones sanitarias; establecimiento comercial de compra y venta de vehiculos;
aparatos de locomocion terrestre, aérea o acudtica; establecimiento comercial de compra y venta
de armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio; establecimiento
comercial de compra y venta de metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o
de chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas; relojeria e
instrumentos cronométricos; instrumentos de mdusica; establecimiento comercial de compra y
venta de papel, carton 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; mdquinas de escribir y articulos de oficina
(excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza (excepto aparatos); materias pldsticas
para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; con exclusion de
todos los productos computacionales que se encuentran incorporados en la clase; establecimiento
comercial de compra y venta de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas
materias no comprendidos en otras clases; productos en materias pldsticas semielaboradas;
materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metdlicos;
establecimiento comercial de compra y venta de cuero e imitaciones de cuero, productos de estas
materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; fustas y guarnicioneria; establecimiento comercial de compra y venta de
materiales de construccion no metdlicos; tubos rigidos no metdlicos para la construccion; asfalto,
pez y betun; construcciones transportables no metdlicas; monumentos no metdlicos;
establecimiento comercial de compra y venta de muebles, espejos, marcos; productos, no
comprendidos en otras clases de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil,
ballena, concha, dmbar, ndcar, espuma de mar, suceddneos de todas estas materias o de materias
pldsticas; establecimiento comercial de compra y venta de utensilios y recipientes para el menaje y
la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con
excepcion de los pinceles);materiales para la fabricacion de cepillos; material de limpieza; viruta de
hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepcion del vidrio de construccion); cristaleria,
porcelana y loza, no comprendidas en otras clases; establecimiento comercial de compra y venta
de cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaiia, toldos, velas, sacos(no comprendidos en otras
clases); materias de relleno (con excepcion del caucho o materias pldsticas); materias textiles
fibrosas en bruto; establecimiento comercial de compra y venta de hilos para uso textil;
establecimiento comercial de compra y venta de tejidos y productos textiles no comprendidos en
otras clases; ropa de cama y de mesa; establecimiento comercial de compra y venta de puntillas y
bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales;
establecimiento comercial de compra y venta de alfombras, felpudos, esteras, lindleum y otros
revestimientos de suelos; tapicerias murales que no sean de materias textiles; establecimiento
comercial de compra y venta de productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no
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comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y lequmbres frescas; semillas, plantas y flores
naturales; alimentos para los animales; malta; establecimiento comercial de compra y venta de
cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de frutas;
siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; establecimiento comercial de compra y venta de
bebidas alcohdlicas (con excepcion de cervezas); establecimiento comercial de compra y venta de
tabaco; articulos para fumadores; cerillas” en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34.Registro N2
757.568,EASY ASI DE FACIL, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas
de productos en clases 1-34.  Registro N2 726.801,EASY CLIENTE PROFESIONAL, denominativa,
para distinguir servicios en clase 36.Registro N2 740.190,EASYESTAMOS PARA AYUDARTE, lema,
para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro N¢
614.386, EASY EXPRESS, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de
venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34.Registro N2 729.712,EASY HOGAR Y
CONSTRUCCION, mixta, para distinguir establecimientos comerciales para la compra y venta de
productos en clases 1-34Registro N2 737.177,EASY HOME, denominativa, para distinguir
establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8-9, 16, 25, 28-30.Registro N2
626.586,EASYHOME,denominativa, para distinguir establecimientos comerciales para la compra y
venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34.Registro N2 665.948,EASY INFORMA, lema,
para distinguir servicios en clase 35.Registro N2 663.977,EASY INFORMA, lema, para distinguir
productos en clase 16.Registro N2 664.415,EASY, PORQUE SABEMOS LO QUE CUESTA GANAR TU
DINERO, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7,
9-24, 26-27, 31-34.Registro N2 740.193,EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema,
para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34.Registro N2
739.923, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir
establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8,25, 28-30.Registro N2
740.191,EASY, TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir establecimientos comerciales de
venta de productos en clases 1-34.Registro N2 773.716,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir
productos en clase 17.Registro N2 773.717EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en
clase 19.Registro N2 773.718,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase
20.Registro N2 773.719,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 21.Registro
N2 773.720,EASY..ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 22.Registro N2

773.721,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 24.Registro N2
773.722,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 27.Registro N2
658.481,EASYPRO, denominativa, para distinguir servicios en clase 36.Registro N2
696.952,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 6.Registro N2

696.953,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 17.Registro N2
696.954,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 19.Registro N2
696.955,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 20.Registro N2
696.956,HAGALOFACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 21.Registro N2
696.957,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 22.Registro N2
696.958, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 24.Registro N2
696.959,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 27.Registro N2
696.960,HAGALOFACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir servicios en clase 37 Registro N2
737.176,HAGALO EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de
productos en clases 1-34.Registro N2 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en
clase 35.Registro N2 723.443, JARDIN EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase
44 .Registro N2 785.949,MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase
9.RegistroN9785.950,MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 16.Registro N2
785.951,MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35.Registro N2 785.952,MAS EASY,
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mixta, para distingir servicios en clase 36.Registro N2 660.964, DATO EASY, denominativa, para
distinguir servicios en clase 37, 40, 42. La familia de registros marcarios recién enumerados es una
muestra de que su representada es la legitima creadora y usuaria de la famosa marca “EASY”, y
qguien le ha otorgado reconocimiento y notoriedad en el mercado. Estas marcas son idénticas al
elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, y tienen por objeto distinguir e identificar
a mi mandante y sus reconocidos productos y servicios, que como sefialamos anteriormente, son
efectivamente ofrecidos en el mercado;

d)Que el solicitante del nombre de dominio en disputa EASYMAQ.CL, procedié a tomar la
expresion que corresponde a las marcas comerciales de su mandante, nombres de
dominio y nombre comercial con que se distingue en el mercado, agregando las letras
“MAQ”, las que por si solas no poseen distintividad u asociacién alguna a una empresa o
persona determinada. Esta adicion no puede ser considerada un elemento diferenciador,
pues maq evoca la palabra maquina o maquinaria, productos que evidentemente se
encuentran asociados a su parte y protegidos por sus marcas. Asi las cosas, los usuarios
de Internet enfrentados al dominio EASYMAQ.CL” pensaran con toda légica y razén que
éste contiene informacion relativa a su mandante;

e) Que el articulo 14 del Reglamento dispone expresamente que “Sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcién 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”;

f)Que en la sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl., se
concluyd que se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a: “..la parte que si
ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un
signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.”;

g)Que la marca “EASY” de su mandante corresponde a una marca famosa y notoria a
nivel nacional, lo que ya fue establecido por la jurisprudencia en materia de nombres de
dominio, especificamente en la sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio
easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010, en la que se establecio lo siguiente;
SEPTIMO: Que, el tribunal reconoce también el caracter de renombrada a la marca
comercial “easy’, lo que a juicio de este Tribunal se relaciona en el ambito procesal con el
concepto de hecho publico y notorio, esto es, hechos, conocidos generalmente por los
individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que “easy” es una marca
generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada
por la prueba documental aportada por el segundo solicitante sobre este punto, asi como
por el conocimiento personal que este juez arbitro tiene de tal circunstancia.
Adicionalmente, en el mismo fallo se establecieron las consecuencias que conlleva para
una marca el poseer la calidad de renombrada, destacandose lo siguiente:OCTAVO: Que,
la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas,
quizas la principal, la presuncion de que cualquier persona de una cultura mediana no
puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor
de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista
de los intereses comerciales y econémicos;

h)Que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducira que se trata de
un sitio Web con informacién sobre la prestigiosa empresa EASY S.A., o bien que podria
tratarse de un nuevo sitio Web de su propiedad, asociado por ejemplo al servicio de
arriendo de maquinas, pero siempre asociado a la legitima creadora y duefa de la marca
EASY, que es el elemento mas relevante y funcional en el nombre de dominio disputado.
Lfuncion basica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e
individualizar correctamente a cada usuario de Internet, funcién que en caso de ser
otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaria cumpliendo;
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i) Que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexién mundial de computadores
Internet ha dado lugar en los Ultimos afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de
dichos conflictos, ha tenido relacién con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan
en la referida red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccién
electrénica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y
se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho
medio de comunicacion ofrece, tales como paginas web, correo electrénico, conversaciones
instantaneas, etc.El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a
cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Nike, Ibm o
lider, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo contrario, el
concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento
confuso, cadtico y de escaso valor comercial;

j)Que la resolucion de conflictos por asignacién de nombres de dominio debe ser resuelta, entre
otros criterios, en atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como
nombre de dominio. Su mandante cuenta con registros marcarios para la denominacién “easy”,
los que fueron debidamente detallados anteriormente. Tal y como se sefialé, su mandante ya es
titular de la marca registrada “easy” para distinguir sus actividades, servicios y reconocido
proyecto desarrollado en el extremo sur de nuestro pais;

k) Que con fecha 12 de enero del afio 2000, entrd en vigencia la denominada Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como
criterio fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios
para el signo en cuestidon. En efecto, en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se
consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios: a) “E/
nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o
servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”ICANN es, a nivel mundial, la
entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunién de comunidades
participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales,
de usuarios, proveedores, etc;

I) Que el Informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las
Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views
on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre de
dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o
intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe;

m) Que dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-
Chile. En particular, el articulo 22 del referido reglamento sefiala en su primer parrafo, letra a),
que:“Art. 22.- Serd 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
considerard abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente 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.” El criterio
gue reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho
universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicacién a la resolucidon del conflicto
suscitado en estos autos;

n) Que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad
y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la
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poblacién en un lugar determinado, son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas
alla de los productos o servicios cubiertos por la misma marca;

) Que tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio el solicitante que efectivamente
ofrezca dichos productos o servicios, lo que en la especie ocurre con su mandante;

o) Que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya
marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén
de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es
titular de registros marcarios para la expresion, ademds de que esta corresponde al nombre con el
que distingue a su reconocida cadena de tiendas y nombre comercial.Cabe hacer presente que
este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de
mayo de 2006 sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl” en el cual se sostuvo que “el criterio
de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una
mds estrecha relacion con el mismo...”;

p) Que el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, establece
en su articulo 6 Bis que:“Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del
pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso
de una marca de fdbrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o
del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente
conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.” Esto implica que las marcas
famosas y notorias, como es el caso de las marcas de su mandante, han de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unidn, toda vez que de su explotacion no autorizada
se deriva, por un lado, la dilucidn del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han
contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al
titular de la marca famosa y notoria;

g)Que el articulo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, prescribe lo
siguiente:1)Los paises de la Union estdn obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la
Unidn una proteccion eficaz contra la competencia desleal.2)Constituye acto de competencia
desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial.3)En particular deberdn 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 del comercio, pudieren
inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud
en el empleo o la cantidad de los productos. Por ultimo, en el caso de autos también resulta
aplicable lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris, el cual dispone que “El nombre
comercial serd protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o de registro,
forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”.Los articulos sefialados del Convenio de
Paris recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley;

r) Que la expresion “easy” que identifica a los servicios, actividades de mandante, se utiliza
efectivamente en Internet. En efecto, al ingresar al sitio www.easy.cl, se podra apreciar que éste
se encuentra activo y contiene abundante informacidn respecto a los productos que se ofrecen, su
propiedad es real y efectivamente utilizada, lo que da cuenta del nivel de fama, notoriedad y
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reconocimiento que este posee bajo dicho signo. A mayor abundamiento, al ingresar la expresién
“easymaq”, en el famoso buscador de Internet www.google.cl, se puede apreciar que los primeros
resultados aluden a su mandante;

rr) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompafiados los siguientes
documentos:

1.Copias simples de los certificados de registro marcario sefalados

2.Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de su
mandante respecto de los nombres de dominio sefalados en el N° 2 de esta presentacion.
3.Copia de la busqueda de la expresién EASY en el famoso buscador de Internet Google,
donde se puede apreciar que 132.000.000 de resultados hacen alusion a la pagina Web
de su mandante, lo que demuestra su amplio reconocimiento en la red global Internet.
4.Copia del sitio Web oficial de su mandante, www.easy.cl, en el cual aparece la historia
de su mandante, sus tiendas a nivel nacional, asi como sus principales productos y
servicios asociados.

5.Impresién del sitio Web de la reconocida enciclopedia virtual de Internet
www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve resefa histérica de su mandante, dando
cuenta de su fama, notoriedad y reconocimiento en nuestro pais.

6.Impresién del sitio Web www.ricardoroman.cl, en el cual se publicé un articulo titulado
“La revolucién del retail”, en el cual se detallan las inversiones y progresos del grupo
CENCOSUD al cual pertenece su mandante, demostrando su gran participacion en el
mercado nacional.

7.Impresion del sitio Web www.futbol.easy.cl, en el cual aparecen las bases de la
promocién “EASY y Alexis Sanchez te llevan a ver el partido Chile-Brasil”, lo que da
cuenta de la preocupacion constante de su mandante por entregar promociones atractivas
a su cliente, generando cercania y reconocimiento de su marca y sus locales.

8.Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio
de 2009.

9.Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio easyservice.cl, de fecha 2 de
junio de 2010.

10.Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fecha
21 de Mayo de 2006.

OCTAVO: Que, a fojas 184, con fecha 23 de noviembre del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por
presentada la demanda de asignacién de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en
cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompafiados, con citacién.

NOVENO: Que, a fojas 185, con fecha 23 de noviembre del 2011, este Tribunal Arbitral, declaré
abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias habiles, venciendo en consecuencia el
dia miércoles 30 de noviembre del 2011, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus
derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que a fojas 186 el segundo solicitante presente un escrito de téngase presente en que
resalta y resume las ideas ya expuestas en su demanda, haciendo notar que le primer solicitante
demostré una falta total de interés en este proceso, por lo que se tuvo presente.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 190, con fecha 14 de diciembre del 2011, este Tribunal Arbitral
resolvié citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos
derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio,
con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje.
Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por
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medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de
cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentacién que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o
notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas
procesales establecidas en su propio interés -segiin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un
derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la
situacion conocida como la absolucién de la instancia o non likuet, que existia en el derecho
romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer
el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez debera dictar sentencia desfavorable contra el
gue no sobrellevd la carga de la prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL
PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido
posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuirsele cierta
responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros
arbitradores, no requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del
juicio y, ademds, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posicidn
juridica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede tenerse en
cuenta por interpretacion analdgica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de politica de interés
general relativas a la aplicacion y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», asi como los
principios en materia de registro, Reglamento que en su articulo 22 N2 10, prescribe que: “La
ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solucion de
controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de
expertos podrdn considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte
contraria”.

QUINTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas
procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestién, y rendir la
prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo
ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva
responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

SEXTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con
el nombre de una conocida, publica y notoria cadena de productos para la del segundo solicitante,
salvo el agregado “maq”, elemento que no resultan suficientemente diferenciadores, como para
presumir que no existird confusion con el publico al que pretende asistir uno u otro solicitante,
siendo un hecho publico y notorio que los establecimientos comerciales referidos, resultan
ampliamente conocidos en el mercado nacional y la marca easy, resulta ser publica y notoria, lo
gue importa que cualquier persona de una cultura mediana en nuestro pais la conoce, asocidandola
al segundo solicitante, y la sigla maq resulta de toda ldgica en este contexto, asociada a
maquinaria, producto también comercializado pro el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de la marca “easy” para distinguir
distintos productos y servicios, unida a diferentes elementos: Registro N2 696.459, EASY,
denominativa, para distinguir productos en clase 7.Registro N2 704.539,EASY,denominativa, para
distinguir servicios en clase 36.Registro, N2 734.504,EASY,denominativa, para distinguir productos
en clase 16.Registro N2 696.461,EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 37.Registro N2
747.710,EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37.Registro N2 730.766,EASY, mixta,
para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34.Registro N2
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737.175,EASY,denominativa, para distinguir establecimientos comerciales para la compra y ventas
de productos en clases 1-34.Registro N2 696.458,EASY, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35, 39-40.Registro N2 696.460,EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 6, 17, 19-22, 24,
27.Registro N2 739.502,EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 6, 17, 19-22, 24,
27.Registro N2 770.032,EASY, denominativa, para distinguir “establecimiento comercial de compra
y venta de productos farmacéuticos y veterinarios;, productos higiénicos para la medicina;
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apdsitos;
material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destruccion de animales dafiinos; fungicidas, herbicidas; establecimiento comercial de compra y
venta de metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccion metdlicos (metales);
construcciones transportables metdlicas; materiales metdlicos para vias férreas; cables e hilos
metdlicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria metdlica; tubos metdlicos; cajas de caudales;
productos metdlicos no comprendidos en otras clases; minerales; establecimiento comercial de
compra y venta de mdquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para vehiculos
terrestres); acoplamientos y organos de transmision (excepto aquellos para vehiculos terrestres);
instrumentos agricolas que no sean manuales; incubadoras de huevos; establecimiento comercial
de compra y venta de aparatos e instrumentos cientificos, nduticos, geodésicos, fotogrdficos,
cinematogrdficos, dpticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control (inspeccion), de socorro
(salvamento) y de ensefianza; aparatos para la conduccion, distribucion, transformacion,
acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmision,
reproduccion del sonido o imdgenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos;
distribuidores automdticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacion y ordenadores; extintores;
con exclusion de todos los productos computacionales que se encuentran incorporados en la clase;
establecimiento comercial de compra y venta de aparatos e instrumentos quirurgicos, médicos,
dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de
sutura; establecimiento comercial de compra y venta de aparatos de alumbrado, de calefaccion, de
produccion de vapor, de coccion, de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribucion de
agua e instalaciones sanitarias; establecimiento comercial de compra y venta de vehiculos;
aparatos de locomocion terrestre, aérea o acudtica; establecimiento comercial de compra y venta
de armas de fuego;, municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio; establecimiento
comercial de compra y venta de metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o
de chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas; relojeria e
instrumentos cronométricos; instrumentos de mdusica; establecimiento comercial de compra y
venta de papel, carton 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 pldsticas
para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; con exclusion de
todos los productos computacionales que se encuentran incorporados en la clase; establecimiento
comercial de compra y venta de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas
materias no comprendidos en otras clases; productos en materias pldsticas semielaboradas;
materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metdlicos;
establecimiento comercial de compra y venta de cuero e imitaciones de cuero, productos de estas
materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; fustas y guarnicioneria; establecimiento comercial de compra y venta de
materiales de construccion no metdlicos; tubos rigidos no metdlicos para la construccion; asfalto,
pez y betun; construcciones transportables no metdlicas; monumentos no metdlicos;
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establecimiento comercial de compra y venta de muebles, espejos, marcos; productos, no
comprendidos en otras clases de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil,
ballena, concha, dmbar, ndcar, espuma de mar, suceddneos de todas estas materias o de materias
pldsticas; establecimiento comercial de compra y venta de utensilios y recipientes para el menaje y
la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con
excepcion de los pinceles);materiales para la fabricacion de cepillos; material de limpieza; viruta de
hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepcion del vidrio de construccion); cristaleria,
porcelana y loza, no comprendidas en otras clases; establecimiento comercial de compra y venta
de cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaiia, toldos, velas, sacos(no comprendidos en otras
clases); materias de relleno (con excepcion del caucho o materias pldsticas); materias textiles
fibrosas en bruto; establecimiento comercial de compra y venta de hilos para uso textil;
establecimiento comercial de compra y venta de tejidos y productos textiles no comprendidos en
otras clases; ropa de cama y de mesa; establecimiento comercial de compra y venta de puntillas y
bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales;
establecimiento comercial de compra y venta de alfombras, felpudos, esteras, lindleum y otros
revestimientos de suelos; tapicerias murales que no sean de materias textiles; establecimiento
comercial de compra y venta de productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legqumbres frescas; semillas, plantas y flores
naturales; alimentos para los animales; malta; establecimiento comercial de compra y venta de
cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de frutas;
siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; establecimiento comercial de compra y venta de
bebidas alcohdlicas (con excepcion de cervezas); establecimiento comercial de compra y venta de
tabaco; articulos para fumadores; cerillas” en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34. Registro N2
757.568,EASY ASI DE FACIL, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas
de productos en clases 1-34. Registro N2 726.801,EASY CLIENTE PROFESIONAL, denominativa, para
distinguir servicios en clase 36.Registro N2 740.190,EASYESTAMOS PARA AYUDARTE, lema, para
distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34. Registro Ne
614.386,EASY EXPRESS, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de
productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34.Registro N2 729.712,EASY HOGAR Y CONSTRUCCION,
mixta, para distinguir establecimientos comerciales para la compra y venta de productos en clases
1-34Registro N2 737.177,EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales
de venta de productos en clases 1-4, 8-9, 16, 25, 28-30. Registro N2
626.586,EASYHOME,denominativa, para distinguir establecimientos comerciales para la compra y
venta de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34.Registro N2 665.948,EASY INFORMA, lema,
para distinguir servicios en clase 35.Registro N2 663.977,EASY INFORMA, lema, para distinguir
productos en clase 16.Registro N2 664.415,EASY, PORQUE SABEMOS LO QUE CUESTA GANAR TU
DINERO, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 5-7,
9-24, 26-27, 31-34.Registro N2 740.193,EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema,
para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 1-34.Registro N2
739.923,EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir establecimientos
comerciales de venta de productos en clases 1-4, 8,25, 28-30.Registro N2 740.191,EASY, TODO
PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos
en clases 1-34.Registro N2 773.716, EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en
clase 17.Registro N2 773.717EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase
19.Registro N2 773.718,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 20.Registro
N2 773.719,EASY..ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 21.Registro N2
773.720,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 22.Registro N2
773.721,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 24.Registro N2
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773.722,EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 27.Registro N2
658.481,EASYPRO, denominativa, para distinguir servicios en clase 36.Registro N2
696.952,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 6.Registro N2
696.953,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 17.Registro N2
696.954,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 19.Registro N2
696.955,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 20.Registro N2
696.956,HAGALOFACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 21.Registro N2
696.957,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 22.Registro N2
696.958, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 24.Registro N2
696.959,HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 27.Registro N2
696.960,HAGALOFACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir servicios en clase 37 Registro N2
737.176,HAGALO EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de
productos en clases 1-34.Registro N2 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en
clase 35.Registro N2 723.443, JARDIN EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase
44 Registro N2 785.949,MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase
9.RegistroN2785.950,MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 16.Registro N2
785.951,MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35.Registro N2 785.952,MAS EASY,
mixta, para distinguir servicios en clase 36.Registro N2 660.964,DATO EASY, denominativa, para
distinguir servicios en clase 37, 40, 42, lo que constituye también fuertes indicios de mejor
derecho para el segundo solicitante. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en
autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones, asi, ha acreditado ser una
empresa de larga trayectoria nacional en el rubro comercial, unido a su conducta comercial
consistente y concluyente. Ademas, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y
similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, pues sus marcas se estructuran en torno al
signo easy.

OCTAVO: Que, adicionalmente debe considerarse que las marcas comerciales del segundo
solicitante cubre servicios y productos referidos a su actividad comercial, en numerosos productos
y servicios, lo que explica la gran cantidad de marcas vigentes y la amplia gama de clases, dentro
de las mismas se encuentra la comercializacién y arriendo de maquinarias de diferentes tipos, no
existiendo antecedentes en el proceso que indiquen a qué giro o actividad, destinara el dominio el
primer solicitante en el caso de asigndrsele, como para poder determinar que con su actividad no
afectara el ambito de proteccién marcaria del segundo.

NOVENO: Que, segun lo expresado, este tribunal estima, que asignar el dominio en disputa al
primer solicitante, quien no ha sefialado, para qué objeto desea el dominio solicitado, atendido a
qgue es un hecho que se trata de una marca comercial renombrada, lo que importa, como ya ha
sefialado este Tribunal en otras oportunidades, que conlleva una serie de consecuencias, entre
ellas, quizas la principal, la presuncidn de que cualquier persona de una cultura mediana no puede
sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen
cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses
comerciales y econdmicos que implica que resulte atractivo inscribir dominios o marcas
semejantes, con el objeto de aprovechar su amplia difusidon en el mercado; por lo mismo el riesgo
de confusion entre consumidores y usuarios en tales casos es muy alto, afectando asi, los derechos
validamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante.

DECIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este
Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente
con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensidon y de la defensa, sino que es necesario
probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la
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funcién jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en
forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

DECIMO PRIMERO: Que, la proteccidn referida en el sistema de propiedad intelectual, del que
forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la
legislacion de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el trafico
comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la
certeza juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Asi, el razonamiento
referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ambito
econdémico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular esta facultado para
usar, gozar y disponer de la misma vy, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o juridica,
de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creacién intelectual, cuestion esta
ultima que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este
Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2, consta que el primer solicitante es una
persona natural que no indica su giro o actividad, por lo que no entrega antecedente alguno para
suponer que su actividad no afectara a la actividad del segundo solicitante, ni pretende
aprovechar el amplio mercado al que llega la marca del segundo, por su especial caracter.

DECIMO SEGUNDO: Que, el segundo solicitante, segin se ha dicho, ha acreditado una conducta
comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, ha
actuado en armonia con nuestra carta fundamental y legislacién marcaria, solicitando un dominio
idéntico de una marca comercial que le pertenece, no existiendo antecedentes de la actividad de
primero y de que esta no sera coincidente con las clases del clasificador de Niza, que otorgan
especificamente proteccion al segundo solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado reiteradamente
la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando
8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO), SECCION
2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Ménica: "...el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley
expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un
recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello
ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda,
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”. Han sido las maximas de la prudencia y la
equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las
reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al
resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el
Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222
y siguientes del Cédigo Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cédigo de
Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor
derecho, asignar el nombre de dominio easymag.cl, al segundo solicitante Easy S.A., RUT:
96.671.750-5, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.

2. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante,
antes de la Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los
cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su
inmediato cumplimiento.

4. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.
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5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvi6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Resolucién de
Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA
BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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