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MAT: Asignacion de nombre de dominio “easypack.cl”
Santiago, 7 de julio de 2006.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF04904 de fecha 23 de junio de 2005,
el Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile (NIC Chile), nofificd al suscrito la
designacién como Arbitro para resolver el conflicto planteado
por la inscripcidon del nombre de dominio “easypack.cl”; entre
don Luis Marcelo Andaur Toledo y Easy S.A., representada por
Sargent & Krahn;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile
conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto,
denominado “Reglamento para el funcionamiento del
Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el
“Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las
gue se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje.
Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado,
corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado
en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucidon de
fecha 30 de junio de 2005, el suscrito aceptd el cargo de
Arbitro Arbitrador, jurd desempenarlo fielmente y citdé a las
partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento del arbitraje para el dia 12 de julio de 2005 a
las 10:30 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion se
notificO a las partes por carta certificada, y via correo
electronico a los domicilios y direcciones registrados en NIC
Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el

respectivo  comparendo de fijacion de normas de
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procedimiento se llevd a cabo el dia 12 de Julio de 2005, con
la asistencia de don Luis Marcelo Andaur Toledo como primer
solicitante, y dona Cinthia Lorena Navarro Toro por la parte de
Easy S.A. como segundo solicitante, quien acreditd poder
suficiente, sin perjuicio de la designacion de otros apoderados
para actuar con la misma representacion.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte
de Easy S.A., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“easypack.cl”, fundado esencialmente en la importancia e
identificacidon que tiene sobre la denominaciéon "Easy", para lo
cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que Easy S.A.
pertenece al grupo Cencosud S.A., una de las empresas mas
grandes del pais, especializada en la explotacion de centros
comerciales, con mds de 13.000 puesto de trabajo, y mds de
1.000.000.- de metros cuadrados construidos, entre los que se
encuentran los denominados homecenters EASY; b) Que en el
ano 1993, Cencosud inicid una nueva linea de negocios en
Chile y Argentina, denominados homecenter EASY, que
corresponde a un cadena de establecimientos que opera
bajo el concepto de “hdagalo usted mismo”, donde se ofrecen
productos, articulos y materiales de construccion, decoracion,
remodelacion, jardineria, efc.; c) Que los primeros locales bajo
el formato EASY se instalaron en el Centro Comercial Alto Las
Condes de Santiago, y Parque Brown Factory en Argenting,
siendo actualmente el drea de negocios N° 1 en el mercado
Argentino con 25 locales y mdas de 200.000 metros cuadrados
construidos, y en Chile con 17 locales, 12 de ellos en carpeta y
mas de 150.000 metros cuadrados construidos; d) Que el

principal enfoque de EASY se orienta a brindar soluciones
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integrales, principalmente a quienes procuran desarrollar sus
propios proyectos a través de una variada oferta que incluye
mas de 40.000 productos nacionales e importados; €) Que el
propodsito de los nombres de dominio es la identificacion
adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los
productos y/o servicios que se transan en el mercado “virtual”
de la red Internet. Que por su parte, el objetivo de una marca
comercial es la distincion por medio de un signo, del origen de
los bienes y/o servicios que se transan en el mercado “real”; f)
Que en el conflicto por el nombre de dominio en cuestion,
este puede disgregarse en la denominacion “Easy”, que
corresponde al nombre comercial, marca registrada vy
nombre de dominio de su titularidad, y “Pack”, que en
espanol significa “empacar”, “envasar” o “empaque”; g) En
efecto, sostiene que es ftitular de numerosos registros de la
marca comercial “EASY”, y variaciones de la misma, para
distinguir, entre otros, servicios de packing o empaque; h)
Sostiene también que denfro de su objeto social, se
encuentran actividades tales como la consignacion y envase
de toda clase de bienes corporales muebles, los que sin duda
se refieren a servicios de pack, packing, envasado, embalaqje,
etc.; i) Que la denominaciéon “EASY"” también forma parte de
la imagen comercial o “goodwill” de la empresa, lo que no ha
sido fortuito, sino consecuencia de la gran cantidad de
Homecenters y recursos destinados a publicitar esa marca
comercial; j) Senala también que es reconocida vy logica la
actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios
mediante nombres que le son familiares, y que en este caso
un usuario buscaria informacién sobre los productos y servicios

de Easy S.A., particularmente aquellos relacionados con el
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empaque, envasado y embalaje de productos, en el nombre
de dominio “easypack.cl” y no en otro, por ser las actividades
representativas de la palabra “pack”, como packing,
envasado y embalagje, que son parte de su objeto social, y
parte de las actividades comerciales que regularmente
realiza; k) Senala también que es fitular de variados nombres
de dominio “.cl” para la expresion EASY, tales como “easy.cl”,
“easymail.cl”, “easyagree.cl”, “easyhelp.cl”’, "easyhome.cl”,
“easytools.cl”; I) Que por lo expuesto, le corresponde el mejor
derecho sobre el nombre de dominio “easypack.cl”;

6.- Desde el punto de vista de los antecedentes de
Derecho, sostiene también la parte de Easy S.A. que: a) El
nombre dominio es wuna ‘“direccion electronica” o
“denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido vy se identifica dentro de ésta, de forma de que
quien se identifique con un nombre corresponda
efectivamente a dicha entidad, organizacion o empresa; b)
Que debido al radical aumento de usuarios de Internet han
surgido conflictos, para cuya solucidon en el derecho
comparado y en nuestro pais se ha efectuado una inmediata
y logica relacion entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales, los que comparten un sinnUmero de aspectos,
caracteristicas y propodsitos. Que tanto la doctrina extranjera
como nacional ha considerado esta estrecha relacion, y por
ende la resolucion de los conflictos por asignacion de
nombres de dominio, debe ser resuelta, entre oftras
consideraciones, atendiendo a la ftitularidad de registros
marcarios para el signo pedido como dominio; c) Que cabe
tener presente la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos

de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
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Resolution Policy "UDRP”) que reconoce como aspecto
fundamental para la resolucidon de dichos conflictos, la
titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion,
criterio recogido por los articulos 20, 21, y 22 del Reglamento
de NIC Chile, y que es aplicable a la resolucion del conflicto
suscitado en estos autos; d) Destaca el dominio previo que
tiene sobre la marca comercial “EASY”, citando al efecto
innumerables registros de la marca comercial “EASY"” y sus
variaciones que figuran en Chile a su nombre, y destacando
que el primer solicitante no es titular de ningun registro
marcario para la palabra “EASY”, “PACK", “EASYPACK" u ofra
similar o que se le parezca; d) Asimismo, destaca el segundo
solicitante como de relevancia el hecho de que el
Departamento de Propiedad Industrial, por fallo de fecha 30
de agosto de 2.000.- rechazé de oficio el registro del signo
“EASYPACK"”, para distinguir productos de la clase 17,
precisamente, por la existencia previa de la marca “EASY” de
su propiedad para distinguir los mismos productos; e) Senala a
su favor también el criterio de la creacion intelectual del signo
pedido, destacando que es de toda légica que quien ha
creado una denominacion sobre la que se ha construido el
mecanismo de informacidon de sus servicios y productos para
el publico, pueda ampararla y protegerla de terceros que se
pretendan aprovechar de ella; f) Postula a su vez el criterio de
la notoriedad del signo pedido, por tratarse de un signo
creado por ésta, al que le ha conferido fama, notoriedad y
prestigio, por lo que le corresponde el mejor derecho sobre el
tantas veces referido nombre de dominio; g) Cita también a
su favor las Normas del Convenio de Paris, especificamente las

normas del Art.° 6 bis, sobre proteccion de marcas notorias y
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famosas; y el Art.° 10 bis sobre competencia desleal;

/.- La parte de Easy S.A. concluye su argumentacion
sosteniendo que sobre la base de los argumentos expuestos,
en especial la titularidad que le cabe sobre el signo “EASY”
como registro marcario, detenta un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto. En respaldo de sus
argumentaciones, acompana a su presentacion copias de
registros que dan cuenta de su titularidad sobre la marca
comercial “EASY"” y sus variaciones, asi como propaganda
que da cuenta del uso de esa marca comercial;

8.- La parte de don Luis Marcelo Andaur Toledo no hizo valer
sus pretensiones, como tampoco hizo valer sus derechos en las
posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral. Tampoco la
parfe de Easy S.A., presentd o acompand nuevos
antecedentes al proceso;

9.- Que habiéndose establecido conforme al procedimiento
acordado que las partes conjuntamente con las
presentaciones de la etapa de discusion, deberdn
acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios
probatorios que respalden sus pretensiones, y atendido el
tempo transcurrido, este Tribunal ha resuelto omitir recibir la
causa a pruebaq, y dictar derechamente sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la
presente causa los siguientes:

ad) Que habiendo sido legalmente emplazado el primer
solicitante, éste ha demostrado un fotal desinterés en la
presente causa para hacer valer sus derechos, desde el
momento que no ha hecho presentacion alguna, ni menos ha

acompanado en autos prueba de ninguna especie tendiente
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a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba
acompanada por la parte de Easy S.A.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio de “first come,
first served”, el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos
tratdndose de causas tramitadas en rebeldia del primer
solicitante como es este caso. Precisamente, dicho principio
se ampara en la buena fe que existe por parte de los
solicitantes de nombre de dominio, de modo tal que
corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las
partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien
acreditan derechos o intereses de similar valor;

c) Que también es un hecho indubitado que la denominacién
“EASY" bajo distintas formas de proteccion juridica o en sus
formas de transmision y publicidad al publico, Iéase razdn
social, marca comercial y nombre de dominio, es de
propiedad y uso del segundo solicitante, la que ha alcanzado
un alto grado de notoriedad;

10.- Que precisamente, hechos expuestos por el segundo
solicitante, tales como que dentro de su objeto social se
encuentra la actividad o giro de empacado, envase o
“pack”, mismo este Ultimo que forma parte de la expresion en
conflicto  "EASYPACK, sumado ademds a que el
Departamento de Propiedad Industrial, por fallo de fecha 30
de agosto de 2.000.- rechazd de oficio el registro del signo
“EASYPACK”, como marca comercial para distinguir
productos de la clase 17, precisamente, por la existencia
previa de la marca "EASY”, llevan a la conclusion que la
similitud substancial de ambos signos, necesariamente

provocard confusiones innecesarias a los consumidores, en
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caso de coexistencia de los nombres de dominio “easy.cl” vy
“easypack.cl”, bajo distintos titulares;

11.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, Al
tratarse la denominacion “EASY” de un nombre distintivo y
caracteristico del segundo solicitante, resultaba
esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara
su mejor derecho por medios de prueba suficientes, que a su
vez también confirmaran la buena fe de su solicitud, lo que no
ocurrio.

12.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en
caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro,
este Arbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha
acreditado el legitimo uso del mismo, o al menos de su parte
mas relevante y caracteristica, y el sustento de su proteccion
a fravés de privilegios industriales (marca comercial), nombres
de dominio (easy.cl) y nombre comercial, por un asunto de
certeza juridica, lo cual es coincidente con la legislacion
chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como
marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o mds
personas lo han estado usando simultdneamente;

13.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las
facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento,
debe qjustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en
cuanto debe resolver en el senfido que la prudencia y la
equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes
por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la
base de estos principios que este Arbitro ha valorado la
prueba acompanada por el segundo solicitante para
respaldar su pretension, credndose la conviccion absoluta de

qgue a este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el
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nombre de dominio “easypack.cl”;

14- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento
contempla en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la
inscripcion, ... de un nombre de dominio bajo el Dominio CL,
se entiende que el solicitante ... acepta expresamente,
suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las
normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento
dispone expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva
del solicitante que su inscripcion no confrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos vdlidamente adquiridos por terceros”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le
confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro
de nombres de dominio.cl y los articulos 836 y siguientes del
Codigo de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto
debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le
indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se
rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes
del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “easypack.cl” a la parte
de Easy S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer
solicitante, don Luis Marcelo Andaur Toledo.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez
Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las
mismas serdn pagadas conforme a los acuerdos ya
adoptados en el proceso.

3.- Notftifiquese la sentencia a las partes por carta
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certificada, sin perjuicio de su notificaciéon a las mismas y a
NIC Chile por correo electréonico. Dese copia autorizada a las
partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los
antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Cddigo de
Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en
autorizacion de la misma los testigos que mds abagjo se

indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir

Balmaceda.
Alejandro Munoz Danesi Carmen Gloria Garcia Maragano
C.I.N°12. 659.135-7 C.I. N° 11.708.049-8
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