Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio easyworld.cl

Santiago, 19 de noviembre de 2007.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N°© 0F07729 de fecha 05 de julio de 2007 del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC
Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de dominio
“easyworld.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que
son partes en dicho conflicto Easy World Cia. Ltda., representada por don Jasson
Ventura, con domicilio en la Loma 1850, Conchali, Santiago, quien inscribié dicho
nombre de dominio con fecha 24 de abril de 2007 a las 16:32:59 GMT, y Easy
S.A., representada por Estudio Sargent & Krahn en la persona de Sandra Seguel,
ambos con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago,
quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 09 de mayo de 2007 a las
21:40:15 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 05 de julio de 2007, la cual rola a fojas 6
de autos, el suscrito aceptd el cargo para arbitrar y resolver el conflicto por el
nombre de dominio easyworld.cl, y juré desempefiarlo fielmente y en el menor
tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 12 de julio de 2007, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que las resolucién vy citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electronico con firma digital el dia 5 de julio de
2007 y a las partes por carta certificada con fecha 6 de julio de 2007,
respectivamente, segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 5 y 6 de
autos, respectivamente.

QUINTO: Que el dia 12 de julio de 2007, a las 10:00 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado a fojas 6, con la asistencia de don Oscar Molina Diaz, por la
parte de Easy S.A. y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que
rola a fojas 20 de autos.

SEXTO: Que con fecha 13 de julio de 2007 se notificd a las partes lo obrado en la
audiencia de fojas 20, segun consta del atestado de fojas 22.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 25 de julio de 2007, el cual rola a fojas 23 de
autos, la parte de Easy S.A. dedujo demanda de mejor derecho al nombre de
dominio easyworld.cl, fundada en los argumentos siguientes: 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. Que
dicha empresa fue fundada en 1993 en Argentina, y en 1994 en Chile. Que a lo
largo de su historia, EASY S.A. ha ido satisfaciendo las necesidades de sus clientes
en forma completa. Que uno de los aspectos destacados es su orientacién a las
soluciones integrales para quienes quieren desarrollar sus propios proyectos, ya
gue cada tienda tiene una oferta de mas de 35.000 productos distintos, tanto
nacionales como importados, los que se distinguen por su calidad y buenos precios.
Que 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 ubicacion. Que, en Chile, EASY S.A. emplea actualmente a mas de 3.000
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personas, aumentando este numero constantemente por ser una compafiia en
expansion. Que a partir del afio 2000 en adelante, Easy S.A. se expandio desde la
zona central del pais hacia el extremo Norte y Sur, contando hoy con 21 salas
ubicadas desde la II Region hasta la X Region. Que a partir de los antecedentes
sefialados, se puede constatar que la parte es una de las cadenas de
establecimientos comerciales mas importantes y destacadas del pais, gozando de
gran popularidad entre el publico. Que, asimismo, se ha preocupado de registrar
como marca comercial la expresion que la identifica, esto es “EASY”, bajo los
siguientes registros: 1) Registro N° 696.459, EASY, denominativa, para distinguir
productos en clase 7; 2) Registro N° 704.539, EASY, denominativa, para distinguir
servicios en clase 36; 3) Registro N° 734.504, EASY, denominativa, para distinguir
productos en clase 16; 4) Registro N° 696.461, EASY, mixta, para distinguir
servicios en clase 37; 5) Registro N° 747.710, EASY, denominativa, para distinguir
servicios en clase 37; 6) Registro N° 730.766, EASY, mixta, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34; 7) Registro N©
737.175, EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de
ventas de productos en clases 1-34; 8) Registro N° 696.458, EASY, denominativa,
para distinguir ser vicios en clases 35, 39-40; 9) Registro N° 696.460, EASY,
mixta, para distinguir servicios en clases 6, 17, 19-22, 24, 27; 10) Registro N©
739.502, EASY, denominativa, para distinguir productos en clases 6, 17, 19-22, 24,
27; 11) Registro N° 770.032, EASY, denominativa, para distinguir establecimientos
comerciales de ventas de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34; 12)
Registro N© 757.568, EASY ASI DE FACIL, denominativa, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34; 13) Registro
NO 726.801, EASY CLIENTE PROFESIONAL, denominativa, para distinguir servicios
en clase 36; 14) Registro N° 740.190, EASY ESTAMOS PARA AYUDARTE, lema, para
distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34; 15)
Registro N© 614.386, EASY EXPRESS, denominativa, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en en clases 5-7, 9-24, 26-
27, 31-34; 16) Registro N° 729.712, EASY HOGAR Y CONSTRUCCION, mixta, para
distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34; 17)
Registro N°© 737.177, EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos
comerciales de ventas de productos en clases 1-4, 8-9, 16, 25, 28-30; 18)
Registro N© 626.586, EASY, denominativa, para distinguir establecimientos
comerciales de ventas de productos en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34; 19)
Registro N° 665.948, EASY INFORMA, lema, para distinguir servicios en clase 35;
20) Registro N° 663.977, EASY INFORMA, lema, para distinguir productos en clase
16; 21) Registro N© 541.077, EASY AHORRA O NUNCA, lema, para distinguir
productos en clase 6; 22) Registro N° 664.415, EASY PORQUE SABEMOS LOQ UE
CUESTA GANAR TU DINERO, lema, para distinguir establecimientos comerciales de
ventas de productos en clases5-7, 9-24, 26-27, 31-34; 23) Registro N° 740.193,
EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34; 24) Registro
NO 739.923, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para
distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-4, 8,
25, 28-30; 25) Registro N© 542.380, EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO
LUGAR, lema, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos
en clases 5-7, 9-24, 26-27, 31-34; 26) Registro N° 740.191, EASY, TODO PARA
SUS PROYECTOS, lema, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de
productos en clases 1-34; 27) Registro N° 571.799, EASY... TODO TODO PARA SUS
PROYECTOS, lema, para distinguir servicios en clase 36; 28) Registro N° 571.800,
EASY... TODOS TODOS LOS PRECIOS BAJOS, lema, para distinguir servicios en
clase 36; 29) Registro N© 465.225, EASY... ASI DE FACIL, lema, para distinguir
productos en clase 17; 30) Registro N© 469.880, EASY... ASI DE FACIL, lema, para
distinguir productos en clase 6; 31) Registro N° 773.716, EASY... ASI DE FACIL,
lema, para distinguir productos en clase 17; 32) Registro N° 773.717, EASY... ASI
DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 19; 33) Registro N° 773.718,
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EASY... ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 20; 34) Registro N©
773.719, EASY... ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 21; 35)
Registro N°© 773.720, EASY... ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en
clase 22; 36) Registro N° 773.721, EASY... ASI DE FACIL, lema, para distinguir
productos en clase 24; 37) Registro N© 773.722, EASY... ASI DE FACIL, lema, para
distinguir productos en clase 27; 38) Registro N° 469.882, EASY... ASI DE FACIL,
lema, para distinguir productos en clase 37; 39) Registro N° 658.481, EASYPRO,
denominativa, para distinguir servicios en clase 36; 40) Registro N© 498.127,
HAGALO EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16; 41) Registro
N° 696.952, HAGALO FACIL..HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en
clase 6; 42) Registro N° 696.953, HAGALO FACIL..HAGALO EASY, lema, para
distinguir productos en «clase 17; 43) Registro N° 696.954, HAGALO
FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 19; 44) Registro N©
696.955, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema , para distinguir productos en clase
20; 45) Registro N° 696.956, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir
productos en clase 21; 46) Registro N° 696.957, HAGALO FACIL..HAGALO EASY,
lema, para distinguir productos en clase 22; 47) Registro N° 696.958, HAGALO
FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 24; 48) Registro N©
696.959, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase
27; 49) Registro N° 696.960, HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir
servicios en clase 37; 50) Registro N° 737.176, HAGALO EASY, denominativa, para
distinguir establecimientos comercials de ventas de productos en clases 1-34; 51)
Registro N° 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35;
52) Registro N© 723.443, JARDIN EASY, denominativa, para distinguir servicios en
clase 44; 53) Registro N© 785.949, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en
clase 9; 54) Registro N° 785.950, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en
clase 16; 55) Registro N© 785.951, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en
clase 35; 56) Registro N© 785.952, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en
clase 36; 57) Registro N° 660.964, DATO EASY, denominativa, para distinguir
servicios en clase 37, 40, 42. Que junto con lo anterior, la parte es titular de las
siguientes solicitudes de marcas comerciales: a) Solicitud de registro N° 775.603
Mundo Experto, mixta, para distinguir productos en clase 9; b) Solicitud de registro
N° 775.719 Mundo Experto, mixta, para distinguir servicios en clase 36; c) Solicitud
de registro N° 775.604 Mundo Experto, mixta, para distinguir productos en clase
16; d) Solicitud de registro N° 775.605 Mundo Experto, mixta, para distinguir
servicios en clase 35. Que reitera tratarse de una destacada empresa dedicada a la
venta y comercializacion de materiales y productos de todo tipo, y sefiala que en la
actualidad cuenta con 21 establecimientos comerciales distribuidos a lo largo de
todo nuestro pais. Que es por lo mismo que se ha preocupado de registrar las
marcas que identifican tanto a sus renombrados establecimientos comerciales como
a la empresa misma. Que, de este modo, la marca EASY se encuentra registrada en
el Departamento de Propiedad Industrial, siendo idéntica al elemento sobre el cual
se estructura el nombre de dominio en disputa, pues de su sola comparacién se
puede observar: EASY (marcas registradas de la parte) y EASYWORLD (nombre de
dominio en disputa). Que, en efecto, la marca estd integramente comprendida
dentro del dominio en disputa, por lo cual cualquier usuario de Internet logica y
razonablemente asociara dicho sitio con los productos de la parte. Que la simple
adicién de la palabra “WORLD"” no logra dotar al nombre de dominio en disputa de
una adecuada diferenciacion con la parte. Que, en este sentido, como es sabido, la
palabra “World” es la traduccion al inglés de la palabra “Mundo”, y justamente la
parte, como parte de su estrategia comercial, ha creado diferentes secciones en sus
tiendas segun el tipo de productos que se venden en ellas bajo la denominacion
Mundo Hogar y Mundo Construccion. Que, junto con ello, ha creado un club de
beneficios denominado Mundo Experto, dirigido a personas que se dedican
profesionalmente al rubro de la construccion. Que por tanto, dada la asociacion
que existe entre la marca Easy y las secciones especializadas del negocio de la
parte y el club de beneficios, el publico ldgicamente interpretara que el nombre de
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dominio en disputa pertenece o esta relacionado con EASY S.A. Que, asimismo, la
parte es titular de una serie de nombres de dominio que se estructuran
precisamente sobre la expresion EASY seguida de un término que identifica algun
aspecto relevante de su negocio, tales como EASYHOGAR.CL e EASYCHILE.CL. Que
lo anterior se refuerza con el hecho de que la parte es titular de una serie de
nombres de dominio que se estructuran sobre su famosa marca EASY, por lo cual
es muy probable que los numerosos clientes de EASY asocien el nombre de dominio
en disputa con la parte y sus numerosas marcas comerciales y nombres de
dominio. Que, sumado a lo anterior, cabe considerar que la expresion EASY
corresponde exactamente a la razén social de la parte, EASY S.A., lo cual confirma
la confusién que se producira entre los consumidores. Que, en conclusion, en el
hipotético e improbable caso que no se rechazara la solicitud de la contraria, se
permitiria que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente
registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, que no sélo sirve para
distinguir los establecimientos comerciales de la parte, sino que, ademas, es una
expresion que forma parte esencial de su razon social, EASY S.A. Que reforzando
su pretension, considera pertinente destacar que Easy S.A., es titular de los
siguientes nombres de dominio en Internet que contienen o se estructuran sobre la
expresion Easy: a) easyshop.cl; b) easyoutlet.cl; c) clubeasy.cl; d)
clubeasyclubfacil.cl; e) easy-home.cl; f) easy.cl; g) easybusiness.cl; h) easychile.cl;
i) easycomchile.cl; j) easycorp.cl; k) easyemail.cl; ) easyexpress.cl; m)
easyhogar.cl; n) easyhome.cl; i) easymas.cl; o) easymoney.cl; p) easysecurity.cl;
q) easyshoes.cl; r) easytools.cl; s) easyudlohace.cl; t) eseasy.cl; u) hagaloeasy.cl;
v) innovaeasy.cl; w) web-easy.cl y x) maseasy.cl. Luego invoca el derecho a su
entender aplicable a la controversia, citando normativa de Icann, Ompi, Nic Chile y
Convenio de Paris, y elabora argumentos en base a los criterios “First come, first
served” y “de titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres
de dominio”, para concluir invocando buena fe y denunciando riesgos de confusién
marcaria, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio
en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 26 de julio de 2007, rolante a fojas 130 de
autos, notificada a las partes con esa misma fecha, se confirid traslado de la
demanda, el que fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 7 de septiembre de 2007, rolante a fojas
131, notificada a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibié la causa a
prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los
siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacién easyworld o
en sus componentes, y 2.- Utilizacion efectiva que las partes realizan, han realizado
o realizaran en el futuro, fundada esta Ultima en hechos y en proyectos concretos,
de la denominacién easyworld o de sus componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte de Easy S.A., la documental constituida por los siguientes documentos:
1) impresos de la pagina web www.easy.cl (fs. 40 a 44); 2.- Impresos de la pagina
web de Nic Chile con nombres de dominio inscritos por la parte (fs. 45 a 69); 3.-
Impresos de la pagina web del Departamento de propiedad Industrial con marcas
comerciales registradas a nombre de Easy S.A. (fs. 70 a 129); 4.- CD con
comerciales de Easy S.A.; 5.- CD con materiales publicitarios de Easy S.A; 6.-
Impresos de la pagina web www.easy.cl/mundo-hogar (fs. 135 a 144 y 164 a 184);
7.- Impresos de la pagina web www.easy.com.ar (fs. 185 a 219); 8.- Impreso de
busqueda en la pagina web www.google.com por la expresién “Easy (fs. 220).

Por la parte de Easy World Cia. Ltda.. no se rindieron pruebas.

UNDECIMO: Que por resoluciéon de fecha 2 de noviembre de 2007, la cual rola a
fojas 222 de autos, el Tribunal cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que la documental referenciada en el acapite décimo de la parte
expositiva, acompafiada a los autos en tiempo y forma, no fue objeto de
impugnaciones ni observaciones, razén por la cual el Tribunal la tiene por
reconocida.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio “easyworld.cl”, y segin consta del
mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posicién de los litigantes de este
juicio en relacion con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer
solicitante, EASY WORLD CIA. LTDA., ha demostrado ser el primer solicitante del
nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y buena
fe en su inscripcidon, que se expresa en el principio "First come, first served",
presuncidon que no es, sin embargo, una presuncién de derecho y puede ceder ante
prueba en contrario. También se acredita con el oficio remisor, a fojas 1 y 2 de
autos, la coincidencia de su propio nombre o razon social con el nombre de
dominio. En cuanto a la oponente y segunda solicitante, EASY S.A., demostro
corresponder su propio nombre o razén social al componente principal y
determinante del nombre de dominio, bajo el cual desarrolla una activa e intensa
actividad comercial y publicitaria, y cuenta, tanto para las expresiones “Easy” como
“mundo” con numerosos registros marcarios y de nombres de dominio, siendo
relevantes para esta litis sus registros para las marcas “Mundo Experto” (fs. 70 a
73), y desarrollar en su portal de Internet www.easy.cl un link completo para
easy/mundo-hogar (fs. 135 a 144 y 164 a 184). Adicionalmente, este Juzgador
estima acreditada la fama de la denominacién “Easy”, adscrita a los registros
marcarios y a las actividades de la oponente y segunda solicitante.

TERCERO: Que, en mérito de lo antes expuesto, y particularmente al tenor del
segundo punto del auto de prueba de fojas 131, a cuya demostracién sdélo concurrio
la oponente, este Tribunal estima que EASY S.A. acredité un mejor derecho al
nombre de dominio en disputa, razén por la cual dara lugar a su demanda, en la
forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de EASY S.A. en contra de EASY
WORLD CIA. LTDA., y se asigna el nombre de dominio easyworld.cl a favor de EASY
S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y
por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacion, y remitase el expediente a NIC
Chile. Comuniquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electronico
para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificacidon por correo certificado.

Juan Agustin Castelldon Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofa
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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