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MAT: Asignacion de nombre de dominio
“comercializadoraandina.cl”

Santiago, cinco de diciembre de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF08824 de fecha 30 de Mayo de 2008 el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro
para resolver el conflicto planteado por la inscripcidon del nombre de
dominio “comercializadoraandina.cl”; entre Comercializadora
Andina S.A. y Embotelladora Andina S.A.;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a
un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado
“Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de
dominio .cl”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo |1
contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de
Mediacion y Arbifraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo
encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucidon de fecha 06
de Junio de 2008, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador,
jurd desempenarlo fielmente y citdé a las partes a una audiencia
para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia
16 de Junio de 2008 a las 12:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se notificd a las partes por carta certificada, y via correo
electronico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a
cabo el dia fijjado, sdélo con la asistencia de la parte de
Embotelladora Andina S.A., que fue representada por la abogado

Carolina Mora Allende, quien acreditd poder suficiente, sin perjuicio
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de la designacion de ofros apoderados para actuar con la misma
representacion;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, denfro de
plazo la parte de Embotelladora Andina S.A., hizo valer ante este
Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre
de dominio “comercializadoraandina.cl”, fundada esencialmente
en el reconocimiento, fama vy prestigio que tiene sobre la
denominacion “"Andinad" o “Embotelladora Andina”, para lo cudl
sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que Embotelladora Andina S.A.
es una famosa y reconocida empresa nacional, lider en el mercado
de las bebidas gaseosas, la cual se encarga, en conjunto con
numerosas empresas relacionadas, de envasar, publicitar y distribuir
en Chile toda su amplia gama de productos, siendo la
denominacion "Andina” el elemento mds destacado de su razdn
social y de sus marcas, oforgdndole notoriedad no sdlo en nuestro
pais, sino que tfambién a nivel internacional; b) Que la empresa
Embotelladora Andina S.A. fue fundada en el ano 1946 adquiriendo
la licencia para embotellar y distribuir los productos de “Coca-Cola
Export Sales Company”. Con el tiempo, la compania logrd tener un
importante posicionamiento en Chile, expandiendo su acfividad a
otros paises, logrando entre los anos 1994 y 2000, adquirir companias
en Brasil y entre los anos 1995 y 1996 adquirir empresas en Argenting,
por lo que actualmente estd posicionada con filiales en ambos
paises de Sudamérica, demostrando asi su presencia infernacional,
la antigledad del nombre de este cliente y la correspondiente
proteccidon que busca sobre la denominacion en disputa; c) Que,
actualmente Embotelladora Andina S.A. posee la franquicia para
producir y comercializar el producto Coca-Cola, comprendiendo
dentro de su actividad la produccidn de los envases de pldstico vy

latas, el transporte de los mismos mediante empresas relacionadas y
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la administracion de las mdaquinas auto-expendedoras mediante su
filial “*Multivending Ltda.”, lo que se traduce en que el segundo
solicitante, a fravés de sus diversas marcas comerciales registradas
como Establecimientos Industriales y Establecimientos Comerciales,
se encarga de fabricar y vender sus productos al publico
consumidor, lo que deja en evidencia que es Embotelladora Andina
S.A. la que comercializa directamente sus productos en nuestro pais,
por lo que corresponde que el nombre de dominio en disputa se
asigne a este solicitante; d) Que el segundo solicitante se ha
preocupado de publicitar, resguardar y proteger sus diversas marcas
comerciales que incluyen los productos Coca-Cola, Coca-Cola
Light, Fanta, Fanta Light, Sprite, Sprite Light, Nordic, Néctar Andina,
entre ofros, como asimismo se ha preocupado de inscribir diversos
nombres de dominio a través de los cuales ofrece sus productos y
servicios al publico; e) Que la situacion de los nombres de dominio,
no obstante fratarse de una naturaleza juridica distinta, en la
practica ellas sirven de canal de publicidad de cualquier tipo de
productos y/o servicios, razon por la cual el segundo solicitante
busca, por medio de este arbitraje, evitar que terceros se apropien
de marcas famosas y evitar la confusion de los consumidores; f) Que,
de ser asignado el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante, se producird una evidente confusion en el publico,
induciéndolos al error de que en dicho sitio encontrardn los
productos y servicios del segundo solicitante, lo que en la prdctica
no ocurriria asi; g) Que Embotelladora Andina S.A. hizo presente un
listado de los principales registros marcarios de los cuales es titular,
relacionados sélo con su marca “Andina” y sus derivaciones, tales
como: Marca “Andina”, para productos clase 30, Registro N° 627246;
Marca “Andina Inversiones Societarias S.A.” como Establecimiento

Comercial y como Establecimiento Industrial, clases 29, 30, 31, 32 y
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33; Marca “Distribuidora y Comercial Andina” como Establecimiento
Comercial, Registro N° 749227; Marca “Emb-Andina” para productos
clase 30, registro N° 586030 y para Establecimiento Comercial,
registro N° 586029, Marca “Embotelladora Andina” como
Establecimiento Comercial”, registro N° 734192 y N° 734181, como
Establecimiento Industrial, registro N° 734194 vy 734182, para
productos clases 30 y 32, reqistro N° 734191, 734179 y 804472, para
servicios, clase 39 registro N° 734193 y 734180; Marca “Koandina”
para productos clase 30 y 32, registro N° 604119; para
Establecimiento Comercial registro N° 604123 y para Establecimiento
Industrial registro N° 604124; h) Asimismo, el segundo solicitante es

titular de los siguientes nombres de dominio: “andina.cl”,

“embotelladoraandina.cl”,  “andinachile.cl”,  “andinagroup.cl”,
“andinaproyectos.cl”, “andinaencontacto.cl”, “andinainforma.cl”,
“andinals.cl”, “andinasa.cl”, “andina-fax.cl”, “andina-tech.cl”,
“alianza-agroandina.cl”, “andinabiofood.cl”, “andinatec.cl”,
“bioandina.cl”, “centroandina.cl”, “cumbresandinas.cl”,
“diarioandina.cl”, “fusionandina.cl”, “fusion-andina.cl”,
“inversionesandina.cl”, “koandina.cl”, “nuevandina.cl”,
“raizandina.cl”, “sudandina.cl”, ‘“vidaandina.cl”, *“vidandina.cl”,

“zonandina.cl”, “zonnandina.cl”, “alianza-andina.cl”, algunos de los
cuales fueron asignados a Embotelladora Andina S.A. como
resultado de conflictos similares al que por este procedimiento se
pretende resolver; i) Que Embotelladora Andina S.A. posee sobre las
marcas antes singularizadas un derecho de propiedad adquirido, el
cual se encuentra amparado por el Art.° 2 de la Ley 19.039 sobre
Propiedad Industrial y el Art. 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la
Republica; j) Que el Art.° 14 del Reglamento para el funcionamiento
del Registro de nombres de dominio .cl, senala que serd de

responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcion
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cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros; k) Que, debe
considerarse que el comUn denominador de todas las marcas es la
denominaciéon “Andina”, la cual les oforga la respectiva notoriedad
y distintividad que la ley marcaria exige, siendo todos los demds
elementos genéricos y por tanto, imposibles de apropiacion por
parte del segundo solicitante; |) Que el Art.° 22 del Reglamento ya
citado, al tratar el tema de las revocaciones de los hombres de
dominio, establece ciertos principios a seguir en la materiq,
senalando como causal de revocacion que el nombre de dominio
sea idéntico o enganosamente similar a una marca de producto o
de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un
nombre por el cual el reclamante es conocido; m) Que el nombre
de dominio solicitado contiene, como elemento distintivo, la
denominacion “Andina”, la cual a su vez estd presente en
numerosos marcas del segundo solicitante, constituyendo ademas el
elemento mds importante de su razdn social y por la cual es tan
reconocida en el mercado, por lo que cualguier consumidor
entenderd que se trata de la empresa Embotelladora Andina S.A. y
no de ofra entidad; n) Que la palabra “Comercializadora” que
antecede a la palabra “Andina” constifuye un término genérico
que describe las actividades que desarrolla la empresa, todas las
cuales ya han sido explicadas precedentemente; n) Que un
solicitante  inescrupuloso  podria  eventualmente, con la
denominacién en disputa, distraer la atencidn de los consumidores,
ofreciendo a fravés de ella productos o servicios similares, situacion
que es evidentemente intolerable por el segundo solicitante, quien
podria ver que un tercero pretende apropiarse de sus marcas y de
parte importante de su razdn social; o) Que el nombre de dominio

en disputa no corresponde a un concepto o palabra genérica, sino
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qgue estd compuesta por una marca de aquellas que la doctrina y la
jurisprudencia denomina “famosas o notorias”, por lo que el primer
solicitante, al efectuar su solicitud, estaba en perfecto conocimiento
de la existencia de Embotelladora Andina S.A.; p) Que de asignarse
el nombre de dominio “comercializadoraandina.cl” al primer
solicitante, éste constituiiac un agravio confra los derechos de
propiedad adquiridos por Embotelladora Andina S.A. sobre sus
marcas comerciales por medio de su larga trayectoria en el
mercado, induciendo ademds a error y confusion a los
consumidores en relacion a la procedencia, calidad y género de los
productos y servicios que a través de este sitio web pudiesen ser
promocionados u ofrecidos, como también las actividades de
produccién, embotellado, transporte, comercializacion vy
distribucion de los mismos, los cuales segun ya se ha expuesto,
corresponden Unica y exclusivamente a Embotelladora Andina S.A.,
existiendo un aprovechamiento gratuito del prestigio logrado por
este solicitante, que se traduce en el actual posicionamiento que
tienen hoy cada una de estas marcas; q) Que finalmente, cualquier
persona que ingrese a la direccion “comericalizadoraandina.cl”
tendrd la plena conviccion de que los productos y servicios
ofrecidos corresponden a la empresa Embotelladora Andina S.A., lo
cual no seria efectivo de ser asignada esta denominacidon al primer
solicitante;

6.- La parte de Embotelladora Andina S.A. acompand a este
Tribunal, para acreditar sus alegaciones y pretensiones, fotocopias
de certificados de las marcas comerciales que a confinuacion se
detallan: “Andina”, que distingue productos de la clase 30, registro
N°® 627246; “Andina Inversiones Societarias S.A.”, que distingue
productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33, solicitud de renovacion N°

819124; “Andina Inversiones Societarias S.A.” que distingue productos
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de las clases 29, 30, 31, 32 y 33, solicitud de renovacion N° 819125;
“Distribuidora y Comercial Andina” como Establecimiento Industrial
de fabricacion y embotellamiento de bebidas y alimentos en
general clases 29, 30, 31 y 32, registro N° 749226; "Distribuidora y
Comercial Andina” como Establecimiento Comercial de bebidas y
alimentos en general clases 29, 30, 31, 32 y 33 registro N° 749.227;
“Emb-Andina” que distingue productos de la clase 30 y 32 registro N°
586030 y para Establecimiento Comercial, registro N° 586029;
“Embotelladora Andina” como Establecimiento Comercial para
venta de productos clase 30 y 32 registro N° 734181 y 734192;
“Embotelladora Andina” como Establecimiento Industrial para venta
de productos clase 30 y 32 registro N° 734182 y 734194,
“Embotelladora Andina” para productos de clase 30 y 32 registro N°
734191y 734179, para productos clase 39 registro N° 734193 y 734180;
impreso de la pdagina web www.dpi.cl donde figura registrada la
marca “Embotelladora Andina S.A.” que distingue productos de la
clase 30 y 32 a nombre del segundo solicitante; “Koandina™ para
productos clase 30 registro N° 604119; “Koandina” como
Establecimiento Comercial de venta de productos clase 30 registro
N° 604123 y “Koandina” como Establecimiento Industrial de
fabricacion de productos clase 30 registro N° 604124. Asimismo,
presentd copias simples de la pdgina www.nic.cl, donde figuran los
siguientes nombres de dominio inscritos a nombre del segundo

solicitante: “andina.cl”, "*embotelladoraandina.cl”, “*andinachile.cl”,

“andinagroup.cl”, “andinaproyectos.cl”, *andinaencontacto.cl”,
“andinainforma.cl”, *"andinals.cl”’, “andinasa.cl”, “andina-fax.cl”,
“andina-tech.cl”,  “adlianza-agroandina.cl”,  “andinabiofood.cl”,
“andinatec.cl”, “bioandina.cl”, “centroandina.cl”,
“cumbresandinas.cl”, “diarioandina.cl”, “fusionandina.cl”, “fusion-

andina.cl”, “inversionesandina.cl”, “koandina.cl”, “nuevandina.cl”,
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“raizandina.cl”, ‘“sudandina.cl”, *“vidaandina.cl”, “vidandina.cl”,
“zonandina.cl”, "“zonnandina.cl”, *"alianza-andina.cl”. Ademds se
presentaron copias de los contenidos de la pdgina web
“www.andina.cl” y copias de impresion de la pdgina web
“www.google.cl” que da cuenta de las busquedas que arroja dicho
buscador con la denominacién “Embotelladora Andina”;

7.- Que el primer solicitante, Comercializadora Andina S.A., no hizo
valer dentro de plazo sus pretensiones frente al nombre de dominio
en disputa;

8.- Que con fecha 23 de Julio de 2008, se proveyd la presentacion
de asignacion de nombre de dominio efectuada por la parte de
Embotelladora Andina S.A. y se tuvo en rebeldia al primer solicitante,
Comercializadora Andina S.A. ddndole un plazo de cinco dias para
contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el
segundo solicitante;

9.- El primer solicitante fampoco evacud este Ultimo traslado, como
tampoco acompand pruebas que respaldaran sus pretensiones, por
lo que se le tuvo en rebeldia durante todo el transcurso del proceso;
10.- Con fecha 6 de Agosto de 2008, la parte de Embotelladora
Andina S.A. presentd un escrito solicitando se ftuviera por evacuado
el traslado y solicitando ademds que se cite a las partes a oir
sentencia;

11.- Por resolucion de fecha 22 de Agosto de 2008, y en
consideracion de las reglas del procedimiento acordado, en cuya
virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los
antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
se omitid recibir la causa a prueba, y resolvid derechamente citar a
las partes a oir sentencia:

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
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causq, los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para
hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha
comparecido en gestion alguna, ni menos ha acompanado en
autos prueba de ninguna especie tendientes a acreditar su mejor
derecho o desvirtuar la prueba acompanada por la parte de
Embotelladora Andina S.A.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, menos si se trata de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante, como ocurre en este
caso. Precisamente, dicho principio se ampara en la buena fe de los
solicitantes de nombres de dominio, por lo que cabe aplicarlo
cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos mediante
actuaciones en el juicio o bien cuando acreditan derechos o
intereses de similar valor;

c) Que también es un hecho indubitado que el segundo
solicitante ha acreditado un uso valido, masivo y demostrable de la
denominacion “Andina” y sus derivaciones, respaldada por fitulos
legitimos de propiedad o concesidn intelectual; por lo que el uso del
nombre de dominio ‘“comercializadoraandina.cl”  causaria
confusiones o errores en clientes, proveedores y publico en general
respecto al origen empresarial del mismo, ya que al ingresar al sitio
se encontrarian con informacién diferente a la descrita como parte
del giro de Embotelladora Andina S.A.

13.- Que sin perjuicio de lo anterior, también resulta ser un ejemplo
indicativo de lo expuesto en la letra c), el hecho de que el segundo
solicitante también detente el registro de la marca comercial

“Distribuidora y Comercial Andina”, la que es substancialmente
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similar al nombre de dominio en disputa, lo que incide aun mds a la
confusidon de los signos, creando una conviccidn respecto a la
inconveniencia de asignar el nombre de dominio al primer
solicitante;

14.- Que atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, al
tratarse de una denominacion distintiva y caracteristica del segundo
solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer
solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba
suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su
solicitud, lo que no ocurrio;

15.- Que sin otro tipo de razones que la ya expuestas, en caso de
tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se
inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legitimo
uso de la esencia de la denominacion en disputa -Andina-, sumado
al sustento de su proteccion a través de privilegios industriales
(marca comercial), por un asunto de certeza juridica, lo cual es
coincidente con la legislaciéon chilena, que otorga preferencia al
que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquieraq,
cuando dos o mds personas lo han estado usando
simultdneamente;

16- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las
facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe
ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe
resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y
las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio.
Que precisamente es sobre la base de estos principios que este
Arbitro ha valorado las pretensiones senaladas por el segundo
solicitante y las pruebas que éste ha ofrecido al proceso, credndose
la conviccion absoluta de que a esta Ultima corresponde el mejor

derecho sobre el nombre de dominio comercializadoraandina.cl;

10
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17.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento
contempla en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion,
... de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante ... acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reservas de ninguna especie.”. Que asimismo, el Art.
15 del Reglamento dispone expresamente que “Serd 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 vdlidamente adquiridos por terceros”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de
dominio.cl y los arficulos 836 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el
senfido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto
en los arficulos 222 y siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.
RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “comercializadoraandina.cl” a
lao parte de Embotelladora Andina S.A. Se rechaza la solicitud
presentada por el primer solicitante, Comercializadora Andina S.A.
2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez
Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas
serdn pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el
proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su nofificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electréonico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su

costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

11
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4- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Coddigo de
Procedimiento Civil, frman la presente sentencia en autorizacion de

la misma los testigos que mdas abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Carmen Gloria Garcia Maranao Liiona Rocha Estrada
C.l. N° 11.308.049-8 C.l. N° 12.361.632-4
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