Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
tecnoeasy.cl

En Santiago a 08 de Junio de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio tecnoeasy.cl, vengo en dictar la presente sentencia con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC
Chile, he asumido.

Son parte en autos LUIS RICARDO CARRASCO MOYANO, Primer Solicitante, domiciliado en

Pasaje el Durazno N2 025, Villa Los Olivos, San Vicente, Chile; y por la otra EASY S.A. REP. SARGENT &
KRAHN, (EASY S.A), Segundo Solicitante, domiciliado en Av. Andrés Bello N 2711, piso 19, Las Condes,
Santiago, Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 29 de Marzo de 2012, se recibié en mi oficina Oficio N° 16022 materia solicita arbitraje dominio
tecnoeasy.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a
la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos procesales,
entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

. Que con fecha 03 de Abril de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de NIC

Chile este arhitro arbitrador declard aceptar el cargo y notificé a las partes en conflicto por medio de carta
certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del procedimiento para el
dia 13 de Abril de 2012, a las 11:15 horas, lo cual consta en autos.

. Que con fecha 13 de Abril de 2012, siendo las 11:30 horas se llevo a efecto comparendo decretado en

autos, con la asistencia del Segundo Solicitante EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (EASY S A), por
quien comparece la abogada Maria Luisa Valdés quien delega poder en la habilitada de derecho Carlo
Benussi Diaz, para estos efectos ambos domiciliados en Av. Andrés Bello N° 2711, Piso 19, Santiago; y
con la inasistencia del Primer Solicitante LUIS RICARDO CARRASCO MOYANQO; y en presencia de Dofia
Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliacién
que ponga termino al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la
reglamentacion NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo
que procede fijar las normas del procedimiento.

Con fecha 24 de Abril de 2012, se recibié dentro de plazo presentacion demanda de mejor derecho de
parte del Segundo Solicitante EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (EASY S A). Que con fecha 26 de
Abril de 2012 se recibié dentro del plazo de presentacion demanda de mejor derecho del Primer Solicitante
LUIS RICARDO CARRASCO MOYANO.

. Que con fecha 03 de Mayo de 2012. A presentacion del Segundo Solicitante se resuelve: A LO

PRINCIPAL: Se tienen por presenta demanda arbitral. PRIMER OTROSI: Por acompafiados los
documentos con citacion. SEGUNDO OTROSI: téngase presente. A presentacion de Primer Solicitante se
resuelve: A LO PRINCIPAL: por presentada demanda de mejor derecho, PRIMER OTROSI: Téngase
presente, SEGUNDO OTROSI: Se tiene presente cambio de direccion de correo electronico.

. De acuerdo con el punto N 3 Fijado en las Normas de Procedimiento, esto es, se da inicio a un plazo de

10 dias habiles para realizar observaciones a los escritos y pruebas presentados. En este plazo, cada
parte tendré derecho a presentar escrito con observaciones y nuevas pruebas si lo estima pertinente.



7. Con fecha 14 de Mayo de 2012, se recibio dentro de plazo presentacidn escrito de traslado de parte del
Segundo Solicitante EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (EASY S A). Que con fecha 17 de Mayo de
2012 se recibié dentro del plazo de presentacion Contesta demanda por asignacion de nombre de
dominio del Primer Solicitante LUIS RICARDO CARRASCO MOYANO, a lo cual,

8. A presentacion del Segundo Solicitante se resuelve: Se tienen por presentados dentro del plazo de diez
dias habiles observaciones y comentarios a los escritos y pruebas (Traslado). A presentacion de Primer
Solicitante se resuelve: A LO PRINCIPAL: por presentadas observaciones y comentarios a los escritos y
pruebas, PRIMER OTROSI: por acompafiados documentos con citacion.

9. De acuerdo con el punto N° 4 Fijado en las Normal del Procedimiento, “Vencido el plazo indicado, la causa
quedara en estado de oir sentencia, y se resolvera la disputa con los argumentos que cada parte pueda o
no haber presentado”, por lo cual se cita a las partes a oir sentencia.

10.Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

l. Con fecha 30 de Noviembre de 2011 mi representado inicio la inscripcion del nombre de dominio
“tecnoeasy.cl” ante NIC Chile, después de haber verificado que tal nombre de dominio no se
encontraba inscrito a nombre de persona natural o juridica alguna.

Il. Lamentablemente la tecnologia no permite que en internet se desarrolle la misma competencia
pacifica en cuanto a los nombre de dominio, ya que solo es posible asignar un determinado nombre
de dominio a un solo titular, que por derecho le corresponde a mi representado y a aquel que
primero lo haya solicitado, siempre que dicha solicitud se realice de buena fe y cumpliendo todos los
requisitos legales, lo que sucede en especie.

lll. Los nombres de dominio han adquirido una gran relevancia econémica, pues ademas de su funcién
técnica localizadora inicial, han pasado a ser utilizados como identificadores de los contenidos de red.

IV. En definitiva conforme a los planteamientos del segundo solicitante y aquellos en que basa sus
argumentos mi representado, lleva a concluir que este tiene mejor derecho para la titularidad del
nombre de dominio tecnoeasy.cl, debiendo en consecuencia el principio “First Come”, first served”,
conforme a la regla general que rige en la asignacion de nombre de dominio, y por lo tanto habra de
rechazarse la demanda de Easy S.A.

V. Con fecha 17 de Mayo de 2012 se recibieron documentos de contesta demanda por asignacion de
nombre de dominio, en donde se dice lo siguiente: la demandante demuestra a través de las
marcas inscritas en Chile, como el nombre de dominio easy.cl, entre otros, es una muestra del mejor
derecho que le asiste respecto del dominio en disputa “tecnoeasy.cl”, signo idéntica al elemento
funcional y distintivo del nombre en conflicto, ademéas de corresponder a una marca que goza de gran
fama y notoriedad en el mercado dando cuenta del uso efectivo de dicha expresion para distinguir la
amplia gama de productos y servicios que ofrece.

v

. Mi representado, es titular de la marca “TECNOEASY” (denominativa) presentada ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) por solicitud N° 984.906 con fecha 22 de Diciembre de
2011, para distinguir “Servicios de venta al mayor o0 menos de todo tipo de productos; servicios de
promocion a través de internet, paginas web y otros medios analogos; importadora y exportadora, de
todo tipo de productos, nacionales o extranjeros; servicios de publicidad y marketing, clase 35;
“TECNOEASY” (denominativa solicitud N°984.907 con fecha 22 de Diciembre de 2011, para
distinguir  “distribuidora de toda clase de productos; empaquetado y bodegaje de mercaderias;
empresa de transportes, clase 39", que guarda una relacion directa con el signo que constituye el
nombre de dominio en disputa, es decir “TECNOEASY”.

VII. Que en base a las consideraciones anteriores, es posible concluir que las argumentaciones
esgrimidas por la demandante, en el sentido de que se le asigne el dominio, podria generar todo tipo
de confusiones en el mercado, y que en la practica, la demandante no ha acreditado derecho sobre la
expresion “TECNOEASY”.

VIII. Que se tienen por acompafiados los siguientes documentos:



- Copia Simple de la solicitud N° 984.906. y Solicitud N° 984.907 de fecha 22 de diciembre de
2011 en clases 35y 39, obtenido del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi).

- Copia Simple de la sentencia N° 153.023 de 31 de Mayo de 2011, dictada en la marca
“FAST EASY” clase 16.

11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

Entre las empresas que conforman el exitoso conglomerado de Cencosud, se encuentra EASY
S.A, quien tiene una cadena de establecimientos comerciales especializados en la venta de
productos para la construccion, remodelacion y equipamiento de la casa y el jardin. Tiene sus
origenes en 1993 en Argentina, y en 1994 en nuestro pais.

Dentro de sus diversas categorias de productos destaca su seccion electro hogar y
TECNOLOGIA con més de nueve sub categorias que incluyen todo tipo de productos tecnolégicos
para el hogar, desde refrigeradores a lavadoras, pasando por productos de menor tamafio como
cafeteras, hervidores de agua, televisores entre otros.

Por otra parte, 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 hien se estructuran en
base a la expresion “EASY”, Idéntica al elemento funcional y distintivo del dominio en disputa y
que se detallan a continuacion.

Registro N° 696.459, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 7.

Registro N° 704.539, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 36.

Registro N° 734.504, EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16.

Registro N° 696.461, EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 37.

Registro N° 747.710, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37.

Registro N° 730.766, EASY, mixta, para distinguir “establecimiento comercial para la

compra y venta de todos los productos de todas las clases”, en clases 1 a 34.

Registro N° 737.175, EASY, denominativa, para distinguir “establecimiento comercial para

la compra y venta de todos los productos de todas las clases”, en clases 1 a 34 en todas

las regiones del pais.

» Registro N° 696.458, EASY, denominativa, para distinguir servicios en clases 35. 39 y 40.

> Registro N° 696.460, EASY, mixta, para distinguir productos en clases 6,17 ,19 a 22, 24y
27.

> Registro N° 739.502, EASY, denominativa, para distinguir productos en clases 6, 17, 19 a

22,24, 21.

Registro N° 770.032, EASY, denominativa, para distinguir “establecimiento comercial para

la compra y venta de todos los productos de todas las clases”, en clases 7, 9 a 24, 26, 27

y 31 a 34 en todas las regiones del pais.

Registrd N° 734.175, INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 3.

Registrd N° 785.949, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 9.

Registrd N° 785.950, MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 16.

Registrd N° 785.951, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35.

Registrd N° 785.952, MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 36

Registrd N° 660.964, DATO EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37, 40,

42.
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IV. De este modo, la expresion “EASY” en que se estructura el dominio en disputa, sera claramente

asociada por los usuarios de internet con nuestra representada, pues es la expresion con la cual
se identifica en internet y el mercado general.

En sintesis, la expresion “EASY” corresponde a una marca registrada, y utilizada profusamente
por nuestra mandante, por lo que su uso por parte de un tercero le causara un grave perjuicio.
Cabe destacar que la incorporacion de la palabra TECNO al dominio en disputa lejos de conferir




distintividad, genera un alto riesqo de confusién en los usuarios dado que nuestra
mandante efectivamente ofrece productos denominados TECNO.

VI. Cabe sefialar que “EASY” S.A. Ofrece a sus consumidores productos de la mas diversas indole,
entre los cuales se comprenden productos categorizados en la seccion electronica y que en el
marcado de retail se conocen como “productos tecnoldgicos”. Lo sefialado se aprecia de manera
clara en su pagina web www.easy.cl en donde se puede acceder a un gran catalogo de
productos TECNOLOGICOS para el hogar que van desde cafeteras, refrigeradores, linea blanca,
televisores y computadores en general.

VII. Es relevante indicar que los productos tecnoldgicos habitualmente se abrevian con la Expresion
TECNO, término que ha sido acufiado por los diversos actores del mercado especialmente del
retail para designar productos categorizados como tecnoldgicos.

VIII. Que se sirva tener por acompafados los siguientes documentos:

1) Copias Simple de los certificados de registro marcario individualizados en el N° 4 de esta
presentacion.

2) Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de nuestra
mandante respecto de los nombre de dominio sefialados en el N° 3 de esta presentacion.

3) Impresion del sitio web oficial de nuestra mandante, www.easy.cl, en el cual aparece su
historia, sus tiendas a nivel nacional, asi como sus principales productos y servicios
asociados entre los cuales destaca su categoria productos TECNOlogicos para el hogar.

4) Impresion del sitio web de la reconocida enciclopedia virtual de internet www.wikipedia.org,
en el cual aparece una breve resefia historica de nuestra mandante, dando cuenta de fama,
notoriedad y reconocimiento en nuestro pais.

5) Impresion del sitio Web www.cencosud.cl, en el cual se puede observar la historia y las
unidades de negocios del conglomerado al cual pertenece nuestra mandante dando cuenta
del amplio nivel de influencia que tiene en Chile y Latinoamérica.

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

7) Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio easyservice.cl, de fecha 2 de Junio
de 2010.

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

IX. Que con fecha 14 de Mayo de 2012 se recibe evacua traslado en la cual se fundamenta que no
se ha aportado ninguna prueba y tampoco ha sefialado las razones de por qué le asistiera un
mejor derecho al primer solicitante, tampoco no se cuenta con ningun antecedente que de cuenta
de las supuestas actividades de la primera solicitante pues no ha aportado ningun documento
que lo acredite.

X. Que resulta un principio fundamental y aplicable a cualquier pleito el que | a las partes no les
bastes con negar el derecho de la contraria, sin no que deban acreditar las razones en las que
fundan su propia solicitud y defenderla. cuestion que no ocurre en el presente juicio con el primer
solicitante, en donde no hay ningun hecho que pudiere fundar posicion.



VISTOS:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y
un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre
el dominio solicitado tecnoeasy.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para
tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca Easy, una
marca registrada en Chile y también una marca reconocida en Chile en el rubro de herramientas y otros
elementos que se pueden asociar con la expresion tecno, de tal manera que al ser Easy una marca
reconocida en el rubro aludido por la expresion tecno, es evidente que de asignarse el dominio al Primer
solicitante se produciran confusiones en los usuarios y consumidores de la Internet.

4. Que en tales circunstancias, el segundo Solicitante ha acreditado su mejor derecho en autos y en
consecuencia,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio tecnoeasy.cl al Sequndo Solicitante EASY S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (EASY
S.A),

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:

14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilid.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 14.163.702-9 RUT: 17.251.225-9



