Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio colocolochile.cl
Santiago, 20 de noviembre de 2008.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 09519 de fecha 12 de septiembre de 2008 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
oposicién al nombre de dominio “colocolochile.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Mira del Carmen Barth Mufoz, con domicilio en 21 de mayo 2030
departamento A-303, Cerro Esperanza, Valparaiso, quien solicitd el nombre de dominio con
fecha 30 de mayo de 2008 a las 05:45:40 GMT, y Club Social y Deportivo Colo Colo,
representado por Cooper y Compania, ambos con domicilio en Malaga 232-E, Las Condes,
Santiago, quien solicité el nombre de dominio con fecha 05 de junio de 2008 a las 21:11:05
GMT.

TERCERO: Que por resolucion de 12 de septiembre de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el
suscrito acepto el cargo para el conflicto por el nombre de dominio colocolochile.cl, y jurd
desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 22 de septiembre de 2008 a las 13:20 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron notificadas a las
partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 12 de septiembre de 2008,
y adicionalmente a las partes por carta certificada con fecha 15 de septiembre de 2008,
respectivamente, segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 6, 7, 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el dia 22 de septiembre de 2008, a las 13:20 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de dofa Lorena Carvajal Valdés por la segunda solicitante y en
rebeldia del primer solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 10 de autos.

SEXTO: Que con fecha 23 de septiembre de 2008 se notificé a las partes lo obrado en la
audiencia de fojas 10, segun consta del atestado rolante a fojas 12 de autos.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 2 de julio de 2008, rolante a fojas 13, la parte de Club Social
y Deportivo Colo Colo hizo sus planteamientos de mejor derecho en los términos siguientes: Que
es la creadora, Unica y legitima titular de la marca comercial Colo-Colo y sus variantes. Que Club
Social y Deportivo Colo-Colo es una institucion deportiva de gran prestigio en Chile y el
extranjero, creada el afio 1925, puntualmente el 19 de abril de ese afio. Que durante todo este
periodo, Colo-Colo se ha transformado en el Club mas popular de chile y se encuentra entre los
mas populares de Latinoamérica. Que basta mencionar que se ha adjudicado los titulos
nacionales los afos 1937, 39, 41, 44, 47, 53, 56, 60, 63, 70, 72, 79, 81, 83, 86, 90, 91, 93, 96; de
clausura 1997-1998 y 2002. Que asimismo fue campeon de la Copa Libertadores de América el
afo 1991, la Recopa 1992 y la Interamericana en 1992, lo que lo constituye en el Club deportivo
con mas galardones acumulados en nuestro pais. Que, como consecuencia de esta larga
trayectoria, la expresion COLO-COLO es en nuestro pais una marca de las denominadas
notorias y famosas, pues es ampliamente reconocida en todos los aspectos de nuestra sociedad.
Que, en esta misma Idgica, la parte ha entendido que uno de sus grandes activos constituye su
imagen y sus marcas comerciales, pues sus adherentes estdn muy inclinados a seguir tanto al
Club como a las demas actividades culturales, deportivas y comerciales en que se desenvuelve
este ultimo. Que sobre esta base es que Club Social y Deportivo Colo-Colo ha inscrito su marca
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comercial para proteger un gran abanico de productos y servicios, dentro de lo que naturalmente
se encuentran aquellos clasificados en la clase 38 internacional. Que la marca Colo Colo se
encuentra inscrita por la parte bajo el registro 766.954 para distinguir “servicios de
telecomunicaciones, servicios de programas hablados, radiados, televisados, servicios de
telecomunicaciones en general por via telefonica, telefonia celular, servicios de comunicacion
por Internet, programas deportivos y de noticias”. Que, asimismo, la parte también es titular de
las marcas Colo-Colo, mixta, registro 570.612 para distinguir servicios de telecomunicaciones en
general, telefonia, carrier telefonico, television, excluyendo radioemisoras y programas de radio;
EL CARRIER COLO-COLO, denominativa, registro 570.613, para distinguir también servicios de
la clase 38. Que los ultimos registros mencionados son muy anteriores a la traba de la litis y
tienen mas de 15 afos de vigencia. Que, adicionalmente y como consecuencia de lo expuesto,
es facil concluir que Club Deportivo y Social Colo Colo cuenta con derechos preexistentes
precisamente para los servicios especificos sobre los cuales se discute, esto es, servicios de
Internet y television. Manifiesta la improcedencia del criterio first come first served en este caso;
hace notar la identidad de la expresion dominante del dominio en disputa con sus marcas
comerciales y con su propio nombre y razon social, asi como de la expresion secundaria con la
nacionalidad del Club; aduce no tener relacion alguna con la contraria, quien carece de todo
derecho sobre la expresion; cita derecho, constituido por el articulo 19 N° 25 de la Constitucién
Politica del Estado y por la ley 19.039, para solicitar se declare su mejor derecho al nombre de
dominio y le sea asignado éste en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 9 de octubre de 2008, la que rola a fojas 24 de autos, se
confirié traslado de la demanda a dofia Mirna del Carmen Barth Mufioz, el que fue evacuado en
rebeldia.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 28 de octubre de 2008, rolante a fojas 25, se recibid la
causa a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la denominacion “colocolochile” o en sus partes
componentes; 2.- Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o
realizaran en el futuro, de la denominacion “colocolochile” o de sus partes componentes.
DECIMO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las siguientes pruebas:
Por la parte de Club Social y Deportivo Colo Colo, la documental consistente en copia de
registros marcarios (fs. 16 a 18).

Por la parte de Mirna del Carmen Barth Mufoz, no se presentaron pruebas.
UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 20 de noviembre de 2008, rolante a fojas 26 de autos,
se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo de la parte expositiva,
acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de objeciones ni observaciones,
razon por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes acredita
un mejor derecho al nombre de dominio en controversia, y al tenor de los argumentos de las
partes y de la documental rendida por la oponente, el Arbitro estima acreditado lo siguiente: La
primera solicitante, Mirna del Carmen Barth Mufioz, demostrd tal calidad, lo cual la ampara con la
presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcion, que se expresa en el principio "First
come, first served", presuncién que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede
ceder ante prueba en contrario. En cuanto a la segunda solicitante, Club Social y Deportivo Colo
Colo, se trata de una institucion deportiva que goza de fama y notoriedad, y que, a mayor
abundamiento, es titular de numerosos registros marcarios que incluyen la expresion “Colo-
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Colo”, algunos de ellos del afio 2000 (fs. 16 y 17). Por otra parte, al tratarse de un Club Deportivo
de origen y desarrollo en Chile, la expresion “colocolochile” alude directa e inequivocamente a la
referida institucion, a su nombre y razén social, a sus actividades y a sus marcas.

TERCERO: Que, con lo antes considerado, el Arbitro estima que la oponente y segunda
solicitante ha demostrado tener derechos a la expresion del dominio en disputa, a saber
“colocolochile”, reconocidos legalmente, anteriores y superiores a los de su contraria, razon por
la cual acogera la demanda, en los términos que pasan 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 Mediacion y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Club Social y Deportivo Colo Colo en contra
de Mirna del Carmen Barth Mufoz, y se asigna el nombre de dominio colocolochile.cl a Club
Social y Deportivo Colo Colo, con costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico 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;
comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electronico para fines informativos y remitase
el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

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