TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : coca.cl
Rol No. : 192-2008
OFICIO NIC : OF 10039

En Santiago, a 11 de Marzo de 2009

Que don RODRIGO ANDRES VALENZUELA MUNOZ a su vez contacto
administrativo, domiciliado en Santa Teresa de Los Andes 2689, La Florida,
Santiago, solicité con fecha 26 de Agosto de 2008, el nombre del dominio “coca.cl”
y a su vez, THE COCA-COLA COMPANY, cuyo contacto administrativo es dofia
Paulina Bardon, todos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo 3721, piso
13, Las Condes, Santiago, solicitaron con fecha 03 de Septiembre de 2008, el mismo
nombre de dominio “coca.cl” y, don LUIS MARCELO VALDERAS GONZALEZ,
a su vez contacto administrativo, domiciliado en Ejército 557, Santiago, Santiago,
también solicité el mismo nombre de dominio coca.cl, con fecha 08 de Septiembre
de 2008 ;

Que mediante Oficio OF 10039 de NIC Chile, de fecha 21 de Noviembre de 2008,
se designo a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido
nombre de dominio “coca.cl”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempefiarlo fielmente, se
cito a las partes, segun resolucion de fecha 24 de Noviembre de 2008, a una
audiencia de conciliacion o de fijaciéon de procedimiento a celebrarse el dia 09 de
Diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado
en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro,
Providencia, Santiago, notificindose dicha resolucién por carta certificada a las
partes y a NIC Chile, que rola en autos;

Que con fecha 09 de diciembre de 2008, a la hora fijada se llevo a efecto la
audiencia con la asistencia de dofia Elizabeth C. Mufioz Rubio, en representacion del
segundo solicitante, The Coca Cola Company, y en rebeldia de don Rodrigo Andrés
Valenzuela Mufioz, y de don Luis Marcelo Valderas Gonzalez;

Que al no haberse producido conciliacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo 8,
Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacion y Arbitraje, este Tribunal
Arbitral fij6 el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de
todo lo cual se levantd Acta, dandose por notificada personalmente a la parte
asistente y via e-mail a las partes inasistentes;

Que en la misma fecha comparece por escrito dofia Maria Paulina Bardon Calvo, en
representacion de Coca-Cola Company, delegando poder en la habilitada de
derecho, dofia Elizabeth Carolina Mufioz Rubio, acompafiando copia simple de
poder conferido a Claro y Cia. y los abogados José Maria Eyzaguirre, Felipe Claro,
Paulina Bardon, Maria José Court y Claus Krebs, de mayo de 2007 ante Notario
Pablico Teresa Norris de Fayette County, Georgia, Estados Unidos; A lo cual este
tribunal arbitral proveyd: téngase presente;

Que con fecha 22 de Diciembre de 2008 comparece por escrito dofia Maria Paulina
Bardén Clavo, en representacion del segundo solicitante, The Coca-Cola Company,
y en lo principal solicita se resuelva que éste tiene mejor derecho y en definitiva que
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se le asigne el nombre dé dominio coca.cl a su mandante, conforme a los siguientes
argumentos: Que su representada es la creadora y legitima titular de la marca
COCA-COLA, registrada en Chile y en el extranjero, marca de indiscutida
notoriedad; Que su representada es mundialmente conocida en el desarrollo de las
bebidas de fantasia, en especial la llamada Coca Cola y que de hecho es la marca
mas famosa y notoria en el mundo; Que dicho producto suele identificarse con la
palabra coca, que no obstante no es una marca registrada corresponde a un
identificador indiscutible de estas bebidas, pues si alguien pide en el mercado local
una coca se esta refiriendo a una COCA-COLA; Que a su representada le asiste la
mas plena conviccion que debe defender sus marcas y considerando que la pagina
web solicitada se encuentra inactiva, y a que se desconoce cuél sera su contenido, en
un inicio de este procedimiento, en conversacion sostenida con el primer solicitante,
¢ste manifesto su intencion de utilizarla pagina para la promocion y divulgacion de
la cocaina, opcion que no agrada a su representada, dada las nocivas consecuencias
y caracteristicas que rodean a esta droga y resultaria inaceptable que al digitar la
palabra coca, que como ya se dijo identifica a un producto emblematico, aparezca
una pagina web que trate sobre la cocaina; Que su representada, es titular de
innumerables regisiros de marca COCA-COLA en el mundo, y tan s6lo en Chile es
titular de los siguientes registros: 1) COCA-COLA, registro N°493.426 de 1997, tipo
mixta que distingue productos de la clase 32; 2) COCA COLA, registro N°485.888,
de 1997, tipo mixta que distingue productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8,9,10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33 y
34; 3) VIVE TU IDA ... COCA-COLA LIGHT, de tipo denominativa, registro
N°557048, de 1999 que distingue productos de la clase 32; 4) COCA-COLA,
registro N°654.010, de 2003, tipo mixta que distingue productos de la clase 32; 5)
COCA-COLA, registro N°660.978, de 2003, tipo mixta que distingue productos de
la clase 32; 6) COCA COLA, registro N°666.940, de 2003, tipo mixta que distingue
establecimiento comercial de las clases 4, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33 y 34; 7) COCA-COLA, registro N°666.941, de 2003, tipo mixta que
distingue establecimiento industrial de las clases 4, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33 y 34; 8) COCA-COLA, registro N°679.359, de 2003, tipo
mixta que distingue productos de la clase 32; 9) COCA-COLA, registro N°725.050,
de 2005, tipo mixta que distingue productos de la clase 32; 10) COCA-COLA,
registro N°725.051, de 2005, tipo mixta que distingue productos de la clase 32; 11)
COCA-COLA, registro N°725.958, de 2005, tipo mixta que distingue productos de
la clase 32; 12) COCA-COLA, registro N°738.153, de 2005, tipo denominativa que
distingue productos de la clase 32; 13) COCA-COLA, registro N°758.487, de 2006,
tipo mixta que distingue productos de la clase 32; 14) DESCUBRE COCA-COLA
LIGHT -ES RICO SENTIRSE BIEN!, registro N°538.714, de 1999, tipo mixta que

distingue productos de la clase 32; 15) COCA-COLA LIGHT ...ES RICO
SENTIRSE BIEN, registro N°538.715, de 1999, tipo frase de propaganda de}aﬂESe
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32; 16) COCA-COLA LIGHT EL PLACER DE SENTIRSE BIEN, registro
N°643.830, de 2002, tipo frase de propaganda que distingue productos de la clase
32; 17) COCA-COLA LIGERA, registro N°671.205, de 2003, tipo denominativa
que distingue productos de la clase 32; 18) COCA-COLA LIGHT LA VIDA ES
COMO TE LA TOMAS, registro N°746.898, de 2006, tipo frase de propaganda que
distingue productos de la clase 32; Que en este contexto, se puede afirmar que
estamos ante una marca cuya existencia no puede desconocerse, y respecto de la
cual emanan derechos que deben respetarse y estrictamente cautelarse; Que respecto
de las pretensiones de su mandante, y para resolver las pugnas de solicitudes de
nombres de dominio, debe considerarse como normativa basica y rectora el articulo
14 del Reglamento de Nic Chile, el cual sefiala que sera de exclusiva
responsabilidad del solicitante que su inscripcion no contrarie normas sobre abuso
de publicidad, principios de competencia leal y sobre la ética mercantil ni derechos
validamente adquiridos por terceros; Que esta norma sienta bases, toda vez que
enumeran claramente los requisitos de una solicitud de nombre de dominio valida y
que el primer solicitante no cumple ninguno de estos supuestos; Que efectivamente
la solicitud de coca.cl contraria las normas vigentes sobre abusos de publicidad,
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, al pretender beneficiarse de
una marca ajena, mundialmente registrada, notoria y reputada; Que ademas afecta
derechos validamente adquiridos por su representada, al pretender apropiarse de
expresiones que son marcas que identifican los productos notorios de su mandante;
Que los consumidores identifican los productos coca-cola como coca, y todo el
mundo entiende que cuando se solicita una coca se estd hablando de una coca-cola;
Que esta parte hace presente que el primer solicitante no comparecio ante este
tribunal por lo que solicita se lo condene en costas y, a su vez, solicita se oficie a Nic
Chile a efectos si este primer solicitante tiene otros casos similares o antecedentes
analogos a la presente solicitud; Por tanto, solicita tener presente las
argumentaciones expuestas, se acoja en su totalidad la demanda y se resuelva que el
mejor derecho al nombre de dominio coca.cl pertenece a su representada, The Coca-
Cola Company, asignindosele en definitiva dicho nombre de dominio y,
condenando a la contraparte, a todas las costas generadas en este conflicto; Al otrosi,
que viene en acompafiar documento de poder que lo habilita para representar a The
Coca-Cola Company, que patrocinard personalmente y, que para efectos de
notificacion se tenga presente correos electronicos pbardon@claro.cl y nic@claro.cl;
A lo cual este tribunal arbitral proveyo, a lo principal: téngase por presentadas
argumentaciones en conformidad a la cldusula primera del Acta de Fijacion de
Procedimiento, traslado por el término de 5 dias; Al otrosi: téngase presente;

Que con fecha 08 de enero de 2009, comparece por escrito don René Valenzuela
Garcia, en representacion del primer solicitante, don Rodrigo Andrés Valenzuela
Muiioz, quien en lo principal y, estando dentro del plazo legal, viene en evacuar
traslado conferido solicitando se rechace la demanda de The Coca-Cola Company,
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por los fundamentos de hecho y de derecho siguientes: Que consta en autos que su
representado es el primer solicitante del nombre de dominio y que dicha solicitud -
de fecha 26 de agosto 2008-, obedece a que desde abril del afio 2006 y hasta el 26 de
Julio de 2008 ostento la calidad de titular del nombre de dominio coca.cl; Que dicho
nombre de dominio, por un lamentable descuido no fue renovado -al no cancelarse
en el plazo correspondiente-, por lo que al subsanarse con la presente solicitud,
donde su representado aparece solicitando en primer lugar, ésta quedaria amparada
bajo el principio first come first served; Que dicho dominio fue adquirido con el
propésito de crear un sitio que diera a conocer los fatales riesgos que conlleva el
creciente consumo de cocaina, sustancia denominada erythroxylun coca, mas
conocida como cocaina o simplemente coca, para dar a conocer en Chile y al mundo
entero sus formas de prevencion, desincentivar su uso y consumo ilegal, y dar a
conocer las medidas adoptadas en nuestro pais para impedir y castigar su tenencia,
consumo y trafico, etc.; Que dicho nombre de dominio lo adquirié su mandante en el
afio 2006, luego que le fuera adjudicado por el arbitro sefior Ricardo Sandoval
Lopez, copia cuya resoluciéon se acompaiia; Que por lo anterior, su representado
ostenta el legitimo derecho a reclamar y obtener para si el nombre de dominio en
disputa, sin que durante su tenencia incurriera en conducta alguna que diera motivo
para que otros terceros interesados, como por ejemplo la actora, solicitaran su
revocacion conforme al articulo 22 del Reglamento del Nic Chile para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.; Que en la mencionada
disputa arbitral, trabada entre las mismas partes, en las clausulas tercera y séptima
del fallo dictado por el sefior arbitro Ricardo Sandoval L., consta que don Max
Villaseca, en representacion de The Coca Cola Company, se desistio expresamente
de su solicitud competitiva, por lo que de este solo acto se configuran objetivamente
las siguientes conclusiones: 1. Que The Coca-Coca Company reconocié el legitimo
derecho de su representado en autos; 2. Que The Coca-Cola Company reconocié que
habia motivos plausibles para litigar por parte de su representado; 3. Que The Coca-
Cola Company reconocié que no tenia mejor derecho comprobable que su
representado; 4. Que The Coca-Cola Company reconocié que de proseguir con el
juicio arbitral hasta su conclusién, no habia certeza absoluta de que le fuera
adjudicado el nombre de dominio coca.cl, como tampoco lo hay en el caso de autos;
5. Que The Coca-Cola Company no tenia demasiado interés en adjudicarse el
nombre de dominio en disputa y, 6. Que The Coca-Cola Company reconoci6 que su
mandante se encuentra amparado por el principio first come first served; Que en
mérito de lo expuesto, a esta parte le resultan muy lamentables las imputaciones
falaces y alevosas vertidas por la actora, quien sefiala falsamente que su
representado tendria la intencién de utilizar el nombre de dominio coca.cl para la
promocion y divulgacion de la cocaina, mientras que por otra parte indica que
desconoce cudl serd el contenido de una eventual pagina web, pues esta se encuentra
inactiva; Que tal contradiccion resulta del todo evidente al afirmar que dicha
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informacién la habria obtenido de una supuesta conversacién telefénica sostenida
con el primer solicitante, lo cual resulta altamente lesivo para su mandante, dado que
pretende crear una predisposicion negativa de US. hacia la solicitud del
representado, y contra la cual no existe la posibilidad de defenderse, y es por eso que
el legislador, previendo situaciones como ésta, establecio el articulo 707 del Codigo
Civil, respecto a que la buena fe se presume, y en consecuencia, corresponde a la
demandante de autos el peso de la prueba respecto de dichas imputaciones; Que la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL.,
en su articulo 22 sefiala que serd causal de revocacién de un nombre de dominio el
que su inscripcion sea abusiva, o sea, que ella haya sido efectuada de mala fe y, que
esta inscripcion se considerara abusiva cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la cual tiene derechos el reclamante, 0 a un nombre por
el cual éste es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga
derechos o intereses legitimos respecto de €l; ¢) Que el nombre de dominio haya
sido inscrito y se utilice de mala fe; Que la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y
demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: d) Que existan
circunstancias que indiquen que se ha inscrito con el propdsito principal de
venderlo, arrendarlo u otra forma de transferirlo al reclamante o a su competencia,
por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo
el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; ) Que se
haya inscrito con la intencién de impedir al titular de la marca de producto o
servicio, reflejar su marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se
haya establecido por parte del asignatario esta pauta de conducta; f) Que se haya
inscrito con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la
competencia; g) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier
otro lugar en linea, creando confusion con la marca del reclamante; Que sin
perjuicio de lo previsto en pérrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
siguientes  circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, serviri para
evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de
mala fe; h) Que el asignatario del dominio demuestre que lo estd utilizando, o
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencién auténtica de ofrecer bienes o
servicios bajo ese nombre; i) Que el asignatario sea comunmente conocido por ese
nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacion, y 1)
Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio (fair
use), sin intento de obtener una ganancia comercial, no con el fin de confundir a los
consumidores; Que dicha circunstancia de la mala fe no se cumple en el caso de
autos, pues la propia actora el afio 2006 en litigio arbitral se desistio de su solicitud
competitiva reconociendo que no se habria incurrido en infraccion al ari€ulo 22
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referido, ni en conducta’ alguna que diera motivo para que terceros interesados
solicitaran su revocacion; Que el principio first come first served establece por si la
presuncion de un interés legitimo y que la regla general ser4 la de asignar el nombre
de dominio a quien cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se
configuren supuestos de excepcion como que el primer solicitante actué de mala fe o
la comprobacion de un mejor derecho sobre un segundo o tercer solicitantes; Que en
dicho arbitraje, la misma contraparte reconocié no solo que no se actué de mala fe
sino ademds, que en los dos afios de titularidad se mantuvo vigente legitima y
legalmente el sitio, sin que diera motivos para solicitarse alguna revocacion; Que a
mayor abundamiento, el articulo 11 de la Reglamentacioén para el Funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio CL. sefiala que se considerard que un
solicitante se ha desistido de su solicitud si al final del plazo de pago aun estuviera
impaga la tarifa, estando Nic Chile facultado para eliminarla de tramite, dejando
abierta la posibilidad que cualquier legitimo interesado haga uso del nombre de
dominio abandonado o desistido por su anterior titular o solicitante, como fue el
caso de autos, y que consta en la seccion de solicitudes eliminadas de tramite de Nic
Chile que respecto del nombre de dominio coca.cl, The Coca-Cola Company se
desisti, no una ni dos veces, sino tres veces, a saber, el 02 de diciembre de 2003, el
26 de febrero de 2006 y el 17 de julio de 2006, oportunidad en que se desistié a
favor de la mandante; Que por estos motivos resultan altamente injustas las
aseveraciones de la contraparte, cuando declara que se pretende apropiar d
expresiones que son en el hecho marcas notorias que identifican a los productos de
The Coca-Cola Company en Chile y en el extranjero; Que la contraparte ha
invocado el criterio de titularidad de la marca coca-cola, estando en disputa solo el
término coca, que tal como ha sefialado la contraparte no es una marca registrada,
por tratarse de un concepto genérico y por ende irregistrable; Sefiala la contraparte
que sus productos coca-cola suelen identificarse con la palabra coca, pero de la
simple busqueda en google.cl sélo en la cuarta pagina se asocia un resultado a la
palabra coca-cola, pero al abrir dicho link lleva al sitio reclamos.cl cuyo encabezado
sefiala textualmente: “Cocacola (Chile) — Coca Zero contiene sustancia cancerigena”
y lo mismo ocurre en la pagina 5 cuyo encabezado sefiala que: “Coca Cola - Objeto
extrafio en interior de coca expres”; Que la biisqueda del signo coca en la web no
arroja como resultado inmediato una referencia a la marca coca-cola, lo cual indica
que dicho signo no es una expresion notoria, como marca, como sostiene The Coca
Cola Company y, es precisamente en Internet donde se pretende usar dicho signo;
Que totalmente diferente ocurre con la biisqueda del signo anglosajéon COKE, que
arroja como primera entrada el link de la pagina oficial de coca-cola, esto es,
www.coca-cola.com; Que aun tratindose de registros de nombres homénimos u
homoéfonos, el mejor derecho debe ser probado y en efecto, existe una amplia
jurisprudencia que concluye que ser titular de una marca registrada no confiere per
se la presuncion de mejor derecho y a modo de ejemplo se adjunta cepia del fallo
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arbitral dictado por el nombre de dominio surftv.cl, asignado al primer solicitante a
pesar que su contraparte era titular de la marca registrada del mismo nombre; Que
los objetos para los cuales se solicitan los nombres de dominio son total y
absolutamente distintos ya que la contraparte ofrece productos y servicios de distinta
indole, mientras que el sitio del representado solo pretende informar respecto de un
tema especifico que preocupa a la opinién piblica nacional e internacional, cual es
la sustancia denominada erythroxylun coca, que como ya se expresd, es
comunmente conocida como cocaina o simplemente coca; Que la Constitucion
Politica del Estado de Chile garantiza le garantiza a su representado el derecho a
proporcionar informacion por cualquier medio y sin censura previa, por lo que su
mision esta ampliamente autorizada y respaldada por dicho cuerpo legal en el
articulo 19, en su numeral 12 por lo que el objetivo de la inscripcion del nombre de
dominio coca.cl se cumple plenamente al amparo de este articulo, toda vez que la
finalidad del sitio es informar sin fines de lucro y no ofrecer productos o servicios,
por lo que dicha solicitud ni siquiera es competitiva con los intereses para los cuales
pretende usarlo la contraparte; Que todas estas consideraciones de hecho y de
derecho, sin perjuicio de otros antecedentes ratifican el legitimo derecho que le
asiste a su representado para adjudicarse para si el nombre de dominio en disputa;
Por tanto, en mérito de los antecedentes de hecho y de derecho invocados
precedentemente, se solicita rechazar la demanda de la contraria en todas sus partes,
con costas, y que se asigne el nombre de dominio al Sr. Rodrigo Andrés Valenzuela
Muiioz; Al primer otrosi, solicita tener por impugnado el poder mediante el cual
dofia Maria Paulina Bardén Calvo actia en representacion de The Coca-Cola
Company, por cuanto dicho documento adolece, entre otros, de los siguientes
defectos: 1.- El poder en cuestion carece de fecha de otorgamiento, por lo que esta
parte no puede hacer fe de la vigencia del mismo; 2.- Dicho documento carece
ademas de legalizacion por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
sin que a esta parte le conste la legitimidad y autenticidad de una firma y timbre de
una supuesta Embajada de Chile en Estados Unidos; 3.- Considerando que la mayor
parte del documento se encuentra extendido en idioma inglés, esta parte no puede
determinar la legalidad del mismo, por lo que, conforme al articulo 343 y siguientes
del CPC debe ser traducido previamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores
o en su defecto por perito designado por US.; Por tanto ruego tener por impugnado
¢l poder adjunto a la demanda, decretando que venga en la debida forma legal bajo
apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda; Al segundo otrosi, solicita
tener presente que, respecto de tan grave acusacion efectuada por la abogada de la
actora de autos, en el sentido de sefialar falsamente entre otras cosas que su
mandante tendria “la intencion de utilizar el nombre de dominio “coca.cl” para la
promocion y divulgacion de la cocaina...”, su representado se reserva el derecho a
entablar acciones civiles y/o criminales para establecer responsabilidades
individuales y conjuntas en tan lamentable episodio por injurias y calumn)}af con
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publicidad, conforme al articulo 412 y siguientes del Codigo Penal y otros cuerpos
legales que protegen la honra de las personas; Al tercer otrosi, acompafia, con
citacion, los siguientes documentos: a) Copia del fallo arbitral por nombre de
dominio coca.cl de fecha 04 de diciembre de 2006, dictado por don Ricardo
Sandoval Lépez que concedié el nombre de dominio a su mandante, copia del cual
fue remitido en su oportunidad a la actora; b) Copia de impresion de Solicitudes
Eliminadas de Tramite de NIC CHILE, que acredita que su mandante, Sr. Rodrigo
Andrés Valenzuela Mufioz, tuvo la calidad de ultimo titular inscrito del nombre de
dominio en disputa coca.cl, y ademas que The Coca-Cola Company se desistio de su
solicitud en tres oportunidades; c) Copia de impresion de Solicitudes en tramite para
el nombre de dominio coca.cl, que acredita que su mandante aparece como primer
solicitante y por ende se encuentra amparado por el principio first come first served;
d) Copia de sentencia definitiva en conflicto por asignacion de nombre de dominio
surftv.cl, dictada con fecha 13 de enero de 2005, por el Juez Arbitro, Sr. Marcos
Morales Andrade; e) Copia de una bisqueda del signo coca en Google, uno de los
buscadores mas experimentados, confiables y concurridos en el medio nacional,
donde se demuestra, como primera opcién, la sustancia erythroxylum coca, que da
origen a la solicitud de su mandante, y donde no aparece referencia alguna a la
marca coca-cola en a lo menos sus cuatro primeras paginas; f) Copia de la pagina
cinco encontrada al efectuar la busqueda de coca en google, donde nos dirige al sitio
reclamos.cl y no a la pagina oficial de coca-cola; g) Copia de una busqueda del
signo coke en Google, donde consta que si se asocia inmediatamente el signo coke
con el sitio oficial de coca-cola, como primera entrada; Cuarto otrosi, ruega tener
presente, con copia adjunta, que su personeria para actuar en representacion de don
Rodrigo Andrés Valenzuela Mufioz consta en Mandato General conferido el treinta
de enero de dos mil seis en la Notaria de Santiago de don René Benavente Cash y
que para efectos de notificacion, su direccion de correo electrénico es
remavaga@gmail.com; A lo cual este tribunal arbitral proveyo: A lo principal,
téngase por evacuado el traslado; Al primer otrosi, traslado por el término de 3 dias;
Al tercer otrosi, téngase por acompafiados documentos, con citaciéon; Al cuarto
otrosi, téngase presente; Que con fecha 19 de enero de 2009, vistos y teniendo
presente lo dispuesto en la clausula segunda del Acta de F ijacion de Procedimiento
de autos, se recibe la causa a prueba, por el término de cinco dias, y se fija como
punto de prueba el siguiente: acreditese la existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho alegado;

Que con fecha 28 de enero de 2009, atendido el mérito del proceso, este tribunal cita a
las partes a oir sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los
honorarios arbitrales.
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TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que €l dominio coca.cl, se solicitd por tres personas, a
saber, en primer lugar por el sefior Rodrigo Andrés Valenzuela Mufioz, con fecha 26
de agosto de 2008, en segundo lugar por los sefiores The Coca —Cola Company,
con fecha 3 de septiembre de 2008 y en tercer lugar, por don Luis Marcelo Valderas
Gonzélez, con fecha 8 de septiembre de 2008 ;

2.-  Que en consecuencia existiendo multiplicidad de solicitudes respecto de un
mismo nombre de dominio corresponde calificar a cada uno de ellos, segun el orden
cronologico de su solicitud, el primer solicitante a don Rodrigo Andrés Valenzuela
Mufioz; el segundo solicitante a los sefiores The Coca —Cola Company y el tercer
solicitante al sefior Luis Marcelo Valderas Gonzalez

3.-  Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL,
las normas pertinentes para la resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las
normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética
mercantil, como los derechos validamente adquiridos respecto de terceros;

4.-  Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija
el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter
de “arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion
procesal civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y
equidad le dictaren;

5.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un
principio resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del
cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre las solicitudes posteriores,
excepto mala fe del solicitante previo;

6.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, estd consagrado,
implicitamente, en el articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje que establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en
conflicto comparezca a la audiencia, el arbitro emitird una resoluciéon que ordene
que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, 0 que se mantenga su
actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion;

7.- Que en opinién de este sentenciador este principio no es exclusivo del
sistema de nombres del dominio sino que estd consagrado también en nuestro
ordenamiento juridico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a titulo de
ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que
establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gréfica o
fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el
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legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una
solicitud posterior;

8.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio
tiene excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que
estan constituidas, en general, por casos en que un solicitante posterior acredita un
derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

9. Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacién en la especie,
siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y
siempre y cuando un solicitante posterior en el tiempo no acredite algtin derecho,
interés, uso o relacion con el dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de
prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

10.- Que, en consecuencia, en opinién de este sentenciador una vez presentadas
las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas
mencionadas para la resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de
condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es,
€n caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada.

11.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo
sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede
la N° 19.733, sobre “Libertades de Opinion e Informacién y Ejercicio del
Periodismo”, los principios de competencia leal y €tica mercantil, este Tribunal
deduce que no existe infraccién por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no
se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infraccion;

12.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos,
atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su
vez la naturaleza de la expresion en conflicto y el interés de las partes respecto de
ella;

13- Que respecto de la naturaleza de la expresion COCA, es un hecho cierto que
corresponde a un vocablo en lengua castellana que tiene diversas acepciones o
significados, por lo que no corresponde a una creacion intelectual de ninguna de las
partes en conflicto, ni de un tercero;

14.- Que lo antes expresado significa que al no ser creacién intelectual de alguna
de las partes en conflicto, ni de un tercero Yy, mientras no se demuestre lo contrario,
cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro
ordenamiento juridico en relacion al uso y adquisicion de derechos sobre
denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

15.- Que respecto del interés del primer solicitante este ha comparecido en el
proceso y ha acreditado con documento acompaiiado y no objetado, que por
sentencia arbitral de fecha 4 de diciembre de 2006, en el conflicto en que eran partes
el mismo y The Coca — Cola Company, le fue asignado, con anterioridad a esta
fecha, el dominio coca.cl, debido a que su contraparte se desistio de su solicitud;.- -
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16.-  Que respecto de los derechos del segundo solicitante este ha comparecido en
el proceso y declarando que es titular de numerosas marcas que incluyen la
expresion Coca —Cola , que es famosa y notoria para distinguir una bebida, de la que
forma parte el vocablo “coca” en conflicto en estos autos;

17.- Que respecto de los derechos del tercer solicitante, éste habiendo siendo
formalmente notificado, no ha comparecido en tiempo ni en forma en el proceso, por
lo que no ha acreditado interés aparte de haber presentado su solicitud en tercer
lugar;

18.-  Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos
no existe infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se demuestre
lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de
dominio en cuestion, con la sola presentacion de su solicitud;

19.-  Que no existiendo infraccion a las normas citadas, antes mencionadas,
corresponde resolver si procede la aplicacion del principio residual “First come First
Served”, en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de
prudencia y equidad de este sentenciador;

20.- Que para la aplicacion del principio “first come, first served, se hace
necesario determinar, en este caso en particular, la categoria de cada solicitante en
relacion a la época de presentacion de su solicitud, ademas de la posible mala fe y
mejor derecho de alguno de ellos;

21.- Que respecto de la categoria de los solicitantes esta estd establecida en el
numerando dos anterior;

22.- Que respecto de la buena o mala fe de los solicitantes, de acuerdo a los
principios generales que inspiran nuestro ordenamiento juridico, la buena fe se
presume y tampoco se ha acreditado en el proceso un hecho material que constituya
mala fe;

23.- Respecto de los derechos del segundo solicitante, tal como se expresara en el
numerando catorce de esta sentencia esta parte ha acreditado derechos de propiedad
respecto de la expresion COCA -COLA y no ha acreditado relacion con la expresion
COCA, que constituye el dominio en conflicto en esto autos;

24.- Que respecto de los derechos del tercer solicitante éste al no haber
comparecido no ha acreditado relacion o derecho alguno aparte de la presentacion de
su solicitud en tercer lugar segun se expreso en el numerando 17;

25.- Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las
normas relativas a marcas comerciales ya sea en lo que dice relacién con las
semejanzas entre dos signos ya sea la aplicacion del principio de especialidad de las
marcas puesto que un nombre de dominio sélo puede ser asignado a una persona;
26.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados de acuerdo
a las normas de prudencia y equidad este sentenciador estima que no existen
antecedentes suficientes para preferir a un solicitante posterior en relacion al
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27.- Cada parte pagara sus costas.

28.-  Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento
de mediacién y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE: Asignese el nombre
del dominio a don RODRIGO ANDRES VALENZUELA MUNOZ

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria
de NIC Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia
Soledad Pino G. y dofia Joyce Slight O. en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic
Chile.
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