FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<COCALIGHT.CL>

- ROL8114-
Santiago, 3 de marzo de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 8114 de fecha 8 de octubre de 2007 el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito
la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del
nombre de dominio <cocalight.cl>.

SEGUNDQ: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante , Rut , direccion
y como segundo solicitante The Coca-Cola

Company, Rut 78.169.860-1, Contacto Administrativo ||| [ [ G

CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia viernes 19 de octubre de 2007, a las 11:10 horas en la
sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asisti6 don Agustin Cossio, en representacion
del primer y don Oscar Rodriguez en representacion del segundo solicitante, y el Sr.
Juez Arbitro, no hubo conciliacién, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 16, con fecha 25 de octubre 2007, se declar6 abierto el Periodo
de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

SEPTIMO: Que, a fojas 24, con fecha 5 de noviembre de 2007, dofia Maria Paulina
Bardon Calvo, en representacion del segundo solicitante presentdé demanda arbitral por
la asignacion del nombre de dominio <cocalight.cl> por los argumentos que pueden
resumirse en los siguientes:

a. Que, su representada es mundialmente conocida por el desarrollo de bebidas de
fantasia, especialmente de la bebida llamada Coca Cola. Especialmente conocidas
son las versiones sin azucar de Coca Cola, tales como coca-cola light y coca-cola
zero, las cuales han adquirido posiciones relevantisimas en el mercado.

b. Que, la difusion de los productos de su representada se lleva a cabo en el mundo
entero, siendo su fama y notoriedad algo evidente para todo consumidor. De hecho,
la marca coca-cola es probablemente la marca mas famosa y notoria del mundo. La
fuerte acogida del publico a los productos que comercializa su mandante ha dado
origen a una lluvia de pirateria y fraude en perjuicio de sus derechos de propiedad
intelectual, tanto en Chile.

c. Que, The Coca-Cola Company es titular de innumerables registros de marcas coca-
cola y coca-cola light (y coke light, traduccion al ingles de coca light) en el mundo
entero. En Chile, sélo a modo ilustrativo, se puede sefialar que THE COCA-COLA
COMPANY es titular de los siguientes registros:




1. solicitud no. 597315, presentada el 07/02/2003, correspondiente a la marca coke
light de tipo denominativa, registrada a nombre de the coca cola company, no. de
registro 666943, concedido el 10/06/2003, que distingue productos de la clase 32.

2. solicitud no. 597314, presentada el 07/02/2003, correspondiente a la marca
coca-cola light de tipo mixta, registrada a nombre de the coca cola company, no. de
registro 666942, concedido el 10/06/2003, que distingue productos de la clase 32.

3. solicitud no. 746206, presentada el 02/10/2006, correspondiente a la marca
coca-cola light plus de tipo denominativa, registrada a nombre de the coca-cola
company, no. de registro 785703, concedido el 26/04/2007, que distingue productos
de la clase 32.

4. solicitud no. 655488, presentada el 04/08/2004, correspondiente a la marca
coca-cola light limon de tipo mixta, registrada a nombre de the coca-cola company,
no. de registro 709235, concedido el 18/11/2004, que distingue productos de la clase
32.

5. solicitud no. 365354, presentada el 03/01/1997, correspondiente a la marca
coca-cola de tipo mixta, registrada a nombre de the coca-cola company, no. de
registro 493426, concedido el 22/09/1997, que distingue productos de la clase 32.

6. solicitud no. 367027, presentada el 24/01/1997, correspondiente a la marca coca
cola de tipo mixta.

d. Que, de acuerdo a lo previsto en la reglamentacion de NIC Chile que regula esta
clase de controversias, se procedié con la designacion de un arbitro, citando en el
mismo acto a las partes a una audiencia de conciliacion para el dia 19 de octubre de
2007. En dicha audiencia, el primer solicitante propuso a esta parte desistirse de su
solicitud y transferirla a su representada por la suma de $1.000.000, lo cual THE
COCA-COLA COMPANY ha estimado improcedente, pues sentaria el precedente de
pagar dinero a quienes pretenden lucrar con la apropiacién indebida de marcas
ajenas.

e. Que, el actual contenido de la pagina web “cocalight.cl”, el cual pretende inducir
a error identificando un supuesto “proceso de comercializacion de caucho liviano”
con las “iniciales” CoCaLight. No se conoce en el mundo un procedimiento de este
tipo que se identifigue como CoCaLight, por lo cual afirman que estamos ante un
intento de engafio no s6lo burdo, sino de absoluta y total mala fe.

f. Que, el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile, sefiala textualmente que: “Sera
de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por
terceros”.

g. Que, por lo anterior emana que la solicitud del primer solicitante no cumple con
ninguno de los supuestos que establece el reglamento:

La solicitud de “cocalight.cl” efectivamente contraria las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
pues pretende aprovecharse de una marca ajena mundialmente registrada, notoria y
reputada en su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilicito que tal
acto conlleva.

La solicitud de “cocalight.cl” efectivamente afecta derechos validamente adquiridos
por su representada, pues pretende apropiarse de expresiones que son marcas
registradas de su representada, en Chile y en el extranjero, y con notoriedad.

Cabe sefialar que si bien el nombre de dominio solicitado es “cocalight.cl” y no, por
ejemplo, “coca-colalight.cl”, la diferencia es irrelevante, pues los consumidores
identifican a los productos coca-cola como “coca”, especialmente aquellos productos
que se identifican ademas con una palabra adicional como coca-cola zero o coca-cola
light .



g. Que, es un hecho indesmentible que el primer solicitante intentd con su
solicitud de nombre de dominio apoderarse de la marca creada y desarrollada
por THE COCA-COLA COMPANY, lo que no fue producto de la casualidad o el
acaso, sino mas bien de la intencién de apropiarse de derechos ajenos,
violentando el debido orden de las cosas.

h. Que, su parte viene en solicitar que se condene en costas al primer
solicitante, con el objeto de poner fin a este circulo vicioso que deja en total
impunidad a quien intenta violar derechos de terceros mediante la solicitud
de nombres de dominio. Asimismo, esta parte solicita se oficie a Nic Chile
para determinar si el primer solicitante tiene otros casos similares o
antecedentes analogos a la presente solicitud.

i. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafié los siguientes
documentos:

A. Impresiones de la pagina Web del Departamento de Propiedad Intelectual de

Chile de los siguientes registros
1. coke light de tipo denominativa, no. de registro 666943. cabe tener

presente que esta es una traduccion al ingles literal de la expresion
coca light.
coca-cola light de tipo mixta, no. de registro 666942.
coca-cola light plus de tipo denominativa, no. de registro 785703.
coca-cola light limon de tipo mixta, no. de registro 709235.
vive tu vida...coca-cola light de tipo denominativa, registrada a
nombre de the coca-cola company, no. de registro 557048.
descubre coca-cola light es rico sentirse bien! de tipo mixta, no. de
registro 538714.
7. coca-cola light...es rico sentirse bien, de tipo frase de propaganda, no.
de registro 538715.
8. coca-cola light el placer de sentirse bien de tipo frase de propaganda,
no. de registro 643830.
9. coca-cola ligera, de tipo denominativa, no. de registro 671205.
10.coca-cola light la vida es como te la tomas, de tipo frase propaganda,
no. de registro 746898.

B. Set de documentos recogidos de internet donde se da cuenta del uso de la
expresion coca light para referirse a coca cola light, producto de su
mandante. se pueden apreciar articulos de revistas especializadas y
comentarios de consumidores.

OCTAVO: Que, a fojas 53, con fecha 20 de noviembre de 2007 este Tribunal Arbitral
tiene por presentada la demanda de asignacion del nombre de dominio interpuesta
por dofia Maria Paulina Bardon Calvo, en representacién del segundo solicitante, en
el periodo de planteamientos correspondiente.
NOVENO: Que, a fojas 54, con fecha 6 de noviembre de 2007, don || EEGN
en representacion del primer solicitante presentd los siguientes argumentos
de mejor derecho por la asignacién del nombre de dominio <cocalight.cl>:
a. Que, conforme al principio “first come first served”, el primer solicitante tiene
derecho a la asignacién del nombre de dominio, en la medida que la oponente no
acredite un mejor derecho a la asignacién anterior, cual es precisamente el caso,
toda vez que la oponente o contraria no tiene ningin derecho sobre el dominio en
disputa.
b. Que, este principio “First Come, First Served” debe ser coherente con el de la
responsabilidad, asi si un solicitante ha actuado diligentemente en la obtencién de
un nombre de dominio, es decir, lo ha solicitado oportunamente, ha hecho
inversiones, desarrolla una actividad legitima, no existen marcas que se asimilen a
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ellas, entonces ese primer solicitante tiene un mejor derecho por cuanto ha sido
diligente en su actuacion.

c. Que, la validez de este derecho encuentra su reconocimiento en el propio
Reglamento en su numeral N° 10 concede un derecho provisional al primer
participante por cuanto le permite habilitar temporalmente el funcionamiento
técnico del nombre de dominio solicitado, a fin de que el solicitante pueda realizar
pruebas técnicas de funcionamiento.

d. Que, la oponente NO tiene registrado en el Registro de Marcas del DPI, el dominio
del nombre en el rubro de los servicios de Internet que constituyen su actividad o
giro.

e. Que, acredito ser propietario de la solicitud de marca *“cocalightpuntoceele”,
clase 16 ‘“comercializacion de caucho”, el cual se encuentra electronicamente
pagado por la Tesoreria General de la Republica. Asimismo, la contraria NO tiene
asignado como nombre de dominio “CoCaLigth.cl” para promocionar sus productos o
servicios, por lo que de acuerdo a los argumentos ya sefialados, para ella el nombre
de dominio en referencia resulta total y absolutamente irrelevante, ya que ni
siquiera aparece mencionado en su Web.

f. Que, tiene como giro de actividades la ingenieria y se especializa en servicios de
Internet, a través del Portal de Internet “Http://www.CoCalLigth.Info”. Precisamente
al digitar en Internet “Http:// www. CoCaligth.cll”, se redirecciona al Portal
Principal: “Http// www. CoCalLigth.Info” el cual es de su propiedad y ofrece sus
ervicios de comercializacion de caucho liviano.

g. Que, el objetivo principal al registrar el dominio y marca (CoCaLigth.cl) es atraer
la atencién de una mayor cantidad de usuarios y de esta forma aumentar el nUmero
de visitas al portal “Http:// www. CoCaligth.Info”, ya que se trata de nombre de
dominio que dicen directa relacién con los servicios ofrecidos. Todo de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 23 del Reglamento para el Funcionamiento del
dominio cl.

h. Que, la oponente tiene como giro, la elaboracién de un refresco o bebida que
nada tiene que ver con mis servicios. En efecto, cabe tener presente que los
productos ofrecidos por la segunda solicitante consisten en bebidas y refrescos en
general los que se identifican claramente como “Coca-Cola.....”, con un tipo de letra
cursiva que la distingue, separada por un guién, segun consta en sus registros
historicos que existen en Internet.

i. Que, no cabe duda respecto de plena buena fe, toda vez que esta registrando un
nombre de dominio nuevo y original, que no se encontraba registrado con
anterioridad, el cual ademas, al hacer una basqueda, se encontraba disponible en el
NIC.

DECIMO: Que, a fojas 57, con fecha 26 de noviembre de 2007, este Tribunal tiene por
presentados los argumentos interpuestos por don |G -
representacién del primer solicitante.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 58, con fecha 26 de noviembre de 2007, se declara
abierto el periodo de respuestas por cinco dias habiles.

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 59, con fecha 4 de diciembre de 2007, dofia Maria
Paulina Bardon Calvo, en representacion del segundo solicitante, presento escrito de
respuestas por las consideraciones que pueden resumirse en las siguientes:

a. Que, el principio “first come first served” es una simple presuncién que pierde
toda validez ante un mejor derecho del segundo solicitante. El nombre de dominio en
disputa es “cocalight.cl” y no “CoCaLight.cl”, como pretende hacer creer el primer
solicitante. Los nombres de dominio se escriben en mindsculas, y como tal, es
inductivo a error y engafio que el primer solicitante identifique su nombre de
dominio de otra forma.

b. Que, parece poco creible la afirmacion que el nombre de dominio solicitado quiere
distinguir un tipo de caucho liviano. Una simple investigacion en Internet, lleva a la




conclusion que fuera del sitio del primer solicitante (cocalight.info), no existe otro
lugar en el cual se identifique un tipo de caucho liviano llamado cocalight.

c. Que, el mismo tiene otro litigio pendiente con esta abogado, cual es el conflicto
por nombre de dominio “casadoconhijos.cl”, nombre que corresponde a un exitoso
programa de television. Cabe preguntarse si el primer solicitante ademas de vender
“caucho light” se dedica ademés a desarrollar sitios Web con marcas comerciales
ajenas, como es el caso de CASADO CON HIJOS. A este respecto, esta parte solicita a
usted se sirva oficiar a NIC CHILE a fin de determinar qué clases de nombres de
dominio figuran a nombre del primer solicitante.

d. Que, que tanto en el caso del nombre de dominio “cocalight.cl” y de
“casadoconhijos.cl”, el primer solicitante intentd negociar con sus representados una
eventual compensacién econdmica a fin de transferirles su solicitud.
DECIMOTERCERQ: Que, a fojas 62, con fecha 12 de diciembre de 2007 este Tribunal
arbitral tiene por evacuado el traslado interpuesto por dofia Maria Paulina Bardén
Calvo, en representacion del segundo solicitante en el periodo de respuestas
correspondientes.

DECIMOCUARTO: Que, a fojas 63, fecha 2 de enero de 2008, el Tribunal Arbitral
resolvié citar a las partes a oir sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier
interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que
las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de
esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante ademas de haber alegado en su favor el criterio
de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de
dominio en disputa, ha sefialado como argumentos de mejor derecho adicionales, la
circunstancia de tratarse de una empresa de ingenieria que se especializa en
servicios de Internet, a través del Portal de Internet “Http:// www. CoCaligth.Info”,
habiendo solicitado cocalight.cl con el propdésito de redireccionarlo a su portal
principal: “Http//www.CoCalLigth.Info” y a través de tal sistema ofrecer sus servicios
de comercializacion de caucho liviano.

TERCERO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, sefiala ser
mundialmente conocida por el desarrollo de bebidas de fantasia, especialmente de la
bebida llamada Coca Cola, entre cuyas modalidades se encuentran las versiones sin
azucar tales como coca-cola light y coca-cola zero, siendo The Coca-Cola Company
titular de numerosos registros de marcas coca-cola y coca-cola Light, tanto en
nuestro pais como en el extranjero, circunstancia que se dara por acreditada por la
prueba documental aportada, asi como por constituir tales circunstancias hechos
publicos y notorios respecto de los cuales este juez arbitro arbitrador posee
conocimiento directo.

CUARTO: Que, respecto de las afirmaciones del primera solicitante, éstas deben ser
desestimadas toda vez que no ha acreditado ninguna de ellas. Asi la primera
solicitante no acredité mediante medio de prueba alguno en ninguna de las fases del
proceso la circunstancia de encontrarse constituida como una empresa de ingenieria
ni menos dedicarse a la comercializacion de caucho liviano, actividades a través de
las cuales pretendia argumentar su mejor derecho para la titularidad del dominio
cocalight.cl.



QUINTO: Que, la reglamentacion que rige el proceso ha sido aceptada expresamente
por las partes del proceso, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas
procesales establecidas en su propio interés, entre ellas, la més importante: la carga
de la prueba. Asi segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el
logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la
situacion conocida como la absolucion de la instancia o non likuet, que existia en el
derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez
estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez
deberd dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevd la carga de la
prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

SEXTO: Que, asi las cosas, y aun prevaleciendo el principio de la buena fe, el
tribunal no puede dar por acreditada circunstancias no probadas, sin incurrir en
grave infraccion a las normas que rigen el debido proceso, y sin arriesgarse a fallar
totalmente en contrario de lo que informa el mérito de los antecedentes contenidos
en el respectivo expediente, por lo que el Unico aspecto que puede darse por
acreditado respecto del primer solicitante es el criterio de preferencia temporal, al
haber solicitado antes que su contendor el nombre de dominio en conflicto,
circunstancia que se da por probada por la misma informacion proporcionada por Nic-
Chile en el respectivo oficio que sirve para la apertura del expediente.

SEPTIMO: Que tal como ha afirmado profusamente la jurisprudencia del cuerpo
arbitral del Sistema de Resolucion de Controversias Nic-Chile, el criterio de
preferencia temporal rige y decide la contienda a favor de los primeros solicitantes
Unicamente en el caso de que las partes del proceso se encuentren en un pié de
igualdad, y no en un caso como el que se decide, en que una de las partes acredita
importantes intereses y derechos respecto del nombre de dominio en disputa, y la
otra, no acredita ninguna circunstancia a su favor. Debe destacarse que si el criterio
de preferencia temporal operara tal como pretende el primer solicitante -en forma
absoluta- no se requeriria un sistema de solucion de controversias ni tendria sentido
que el sistema de inscripcion de nombres de dominio admitiera mas de un
solicitante.

OCTAVO: Que también el tribunal reconoce a Coca Cola y Coca Light el caracter de
marca famosa y renombrada lo que desde el punto de vista procesal le otorga el
caracter de hecho publico y notorio a la circunstancia del conocimiento que la
comunidad tiene de las mismas, y conlleva una serie de consecuencias, entre ellas,
quizas la principal, la presuncién de que cualquier persona de una cultura mediana
no puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que,
alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen interesantes desde el
punto de vista de los intereses comerciales y econdmicos.

NOVENO: Que, este Tribunal ha formado conviccion, en el sentido que asignar el
dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusion a los consumidores
y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en
el portal cocalight.cl, puede generar la impresion de que se trataria de la pagina web
oficial de la sociedad titular de la marca coca cola light.

DECIMO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha sefalado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los &rbitros arbitradores, y tal como
se expresa en el considerando 8, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO
XCIV (1997), N° 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra
de Portales Coya, Ménica: "Puesto que el arbitro arbitrador esta llamado a fallar
conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa,
la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger
un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador.
Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa,



manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso,
asi como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento
los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y
lo sefialado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el
nombre de dominio <cocalight.cl>, al segundo solicitante The Coca-Cola Company,
Rut 78.169.860-1.

No se condena en coatas el primer solicitante pues es criterio uniforme de este
tribunal el considerar que la inscripcion como primer solicitante, y la consecuencia
del mismo, esto es que tal nombre hubiera estado disponible, es motivo suficiente
que justifica la defensa del mismo en el juicio arbitral.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante

antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvio don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Arbitro Sistema de Controversias
NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula de identidad

- y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad





