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Asunto: FW: Arbitraje dominio - easysite.cl - Fallo

De: Guillermo Carey C. <gcareyc@carey.cl>

Fecha:Thu, 17 Jan 2008 15:15:04 -0300

A: "faviles@xpertos.com™ <faviles@xpertos.com>, dican @weekmark.cl™ <cadmin@weekmark.cl>,
"ctecnico@weekmark.cl" <ctecnico@weekmark.clsséguel@weekmark.cl" <sseguel@weekmark.cl>,
"lam@nic.cl" <lam@nic.cl>, "fallos@Iegal.nic.tkfallos@legal.nic.cl>, "legal@nic.cl™

<legal@nic.cl>

CC: Maria Cecilia Mena <mmena@carey.cl>, Jorge Cabtneabrera@carey.cl>

En Santiago de Chile a 17 de enero de 2008-.

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA

l. 1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OF07383 de fecha 3 de abril®®7 me notifico de la designacién como arbitro
arbitrador para resolver el conflicto por la inpcidon del nombre de dominio “easysite.cl”, desighac
gue acepté con fecha 17 de abril de 2007, y quedtiicada a las partes y a NIC Chile por correo
electronico.

l.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Francisco Javieré&Wlillarroel, Rut 9.978.059 - 2, con domicilio lRadre
Hurtado Central 1350, Las Condes, Santiago, calemironicafaviles@xpertos.¢lcomo Primer
Solicitante; 2) Easy S.A. Rut 96.671.750 — 5, repnéado por Sargeant & Krahn, y en autos por el
abogado don Matias Somarriva Labra, con domiciidveda. Andrés Bello 2711, piso 19 comuna de Las
Condes, Santiago, correos electronicagmin@weekmark.ctetecnico@weekmark,cl
sseguel@weekmark,ckomo Segundo Solicitante.

l. 3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripatt@h nombre de dominio “easysite.cl”, suscitadoetas
partes antes individualizadas.
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[.4.- Procedimiento

Que a fojas 5 y siguientes de estos autos se dna@@cta en el que constan las normas de
procedimiento que se acordo que regirian la tramitade esta instancia arbitral con la asisteneia d
Primer Solicitante y el Segundo Solicitante.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

[. 5.1.- Planteamientos de Francisco Javier AwWldarroel.

El Primer Solicitante no efectué planteamientos.

l. 5.2.- Planteamientos de E&8)A.

Consta a fojas 30 y siguientes de autos que ddiad8omarriva Labra en representacion de Easy S.A.
presenté escrito de planteamientos argumentandeegu derecho sobre el nombre de dominio
“easysite.cl”, seflalando que su mandante es Hrtite la marcaEASY” en distintas clases para
productos y servicios,

Entre sus principales planteamientos para afirmanejor derecho al nombre de dominio en disputa,
sefala que:

a) Easy S.Aes una empresa dedicada a la venta y comercidlizdei materiales y productos de todo
tipo y a la prestacion de servicios vinculadodasel

b) Easy S.A. es titular de derechos marcanosedidos en diferentes clases sobre las marcas:
“EASY”; “EASY, ASi DE FACIL"; “EASY, CLIENTE PROFE SIONAL”; “EASY, ESTAMOS
PARA AYUDARTE”; “EASY EXPRESS”; “EASY, HOGAR Y CONS TRUCCION”; “EASY

HOME, EASY INFORMA”; “EASY, AHORA O NUNCA”; “EASY, PORQUE SABEMOS LO

QUE CUESTA GANAR TU DINERQO”; “EASY, TODO PARA SU HO GAR EN UN SOLO

LUGAR”; “EASY, TODO PARA SUS PROYECTOS”; “EASY... TOD OS TODOS LOS

PRECIOS BAJOS”; “EASY... ASI DE FACIL”; “EASYPRO”; “H AGALO FACIL... HAGALO
EASY”; “HAGALO EASY”; “INNOVA EASY”; “JARDIN EASY”; “MAS EASY”; y“DATO

EASY”. La titularidad se acredité por medio de los docuwmeacompafados en este expediente que no
fueron objetadosDichas marcas se encuentran registradas parati yeomercializacion de materiales
y productos de todo tipo y a la prestaciéon de smwivinculados. Agrega que las marcas identifteato

a los establecimientos como a la empresa.

C) Precisamente el elemento que se encuegfisirado como marca por Easy S.A., a saBASY” ,
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se encuentra comprendido en el nombre de domiaisiemdo suficiente la adicién del sufijo “site” al
nombre de dominio para diferenciarlo de las actides llevadas a cabo por Easy S.A.

d) Como el nombre de dominio se estructuraesiabbase de la expresiOBASY”, es posible que se
induzca a confusion a los clientes de Easy 8a@la la publicidad y notoriedad de las marcas dg Ea
S.A.

e) El nombre de dominio debe identificarausuarios de Internet.

f) Para la adjudicacion de una disputa sabreombre de dominio el criterfivst come, first serve
debe utilizarse subsidiariamente.

0) Existe una relacién inmediata y l6gicaeils marcas y nombres de dominio.

h) Conforme a diversa normativa, un nombrdateinio idéntico o confusamente similar a una marc
debera revocarse.

i) El articulo 22 del Reglamento de NIC IElgstablece que sera causal de revocacion de la
inscripcion de un nombre de dominio que ella h&ya abusiva o de mala fe de acuerdo a lo estalnecid
por el mismo reglamento.

)] En atencion al articulo anteriormentierieo, el nombre de dominio en disputa, esto es
“easysite.cl”, es engafiosamente similar a una mproducto o servicio sobre la que tiene dereclasy E
S.A.

l. 6 Etapa de Respuestas.-

Las Partes no presentaron escritos.

Il PARTE CONSIDERATIVA

.1 Que el Primer Solicitante no ha presdatargumentos que justifiquen su mejor derecho glara
uso de la expresion “Easy” en un nombre de donyimmjoe, no obstante haber sido reglamentariamente
notificado en cada una de las instancias del popdesguardado silencio, por lo que a este Tribnoadé
ha sido posible conocer sus argumentos de mejeclaer

1.2 Que el Segundo Solicitante ha acreditater registrados una familia de marcas, conceaida
diferentes clases, para servicios y productoscquosisten en la expresion “Easy” o a ésta le agrega
elemento. En especial resulta relevante la titldaride la marcaEASY”, para casi toda clase de
productos y servicios, conforme se ha acreditadesémnproceso.

1.3 Que en el caso de autos, se ha acrediad la marcaEASY” es una marca notoriamente
conocida, y el uso del nombre de dominio “easysitpodria crear confusiéon entre los usuarios regpe
a la naturaleza de los servicios ofrecidos a trdeédominio en disputa. Lo anterior, teniendo pnés
gue la traduccion literal del vocablo “site” degjiés al espafiol, no es otra que “sitio”, palabma qu

3de4 18-01-2008 11:5



FW: Arbitraje dominio - easysite.cl - Fallo

4 de 4

evidentemente es de uso comun para el ambito eieéity que, en consecuencia, no logra dotar al
nombre de dominio solicitado de la distintividadegaria para diferenciarse de la familia de marcas
dominios invocadas por el segundo solicitante.

1.4 Que en atencién a los antecedentes racados en este proceso, el nombre de dominio
“easysite.cl” es engafiosamente similar a la maggaralducto y servicioEASY” inscrita por el Segundo
Solicitante que ademas constituye el nombre poual el reclamante es reconocido. Ademas el Primer
Solicitante no ha acreditado derechos o intereggsrhos.

II.5 Que por todas las razones sefaladdsijteinal considera que la solicitud por el nombee d
dominio en conflicto del Primer Solicitante vulnel@rechos adquiridos por Easy S.A.

0l SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, gelvesasignar el nombre de dominio en disputa
“easysite.cl” a Easy S.A.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificadd\y@ Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile pararapleuiento.

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arltratbn Guillermo Carey Claro.

Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Sedpedat Tribunal.
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