En Santiago de Chile a 9 de agosto de 2007 .-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO7461 de fecha 3 de mayo de 2007 me notificd de la designacion
como arbitro arbitrador para resolver e conflicto por la inscripcién del nombre de
dominio “coronachile.cl”, designacion que acepté con fecha 4 de mayo de 2007, y que fue
notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Bob Andrés Borowicz Kralemann, Rut 8.197.966-9,
representada por don Diego José Ignacio Gallardo Nufiez, con domicilio en ésta ciudad,
Las Tranqueras 98 de la comuna de Las Condes, correos electronicos bb@bbk.cl; 2)
Multitiendas Corona S.A., Rut 83.150.900-7, representada por Sargent & Krahn, y en
autos por los abogados don Matias Somarriva Labra, don Eduardo Lobos Vaovic y €
estudiante de derecho don Oscar Molina Diaz, todos con domicilio en esta ciudad,
Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correos electrénicos

cadmin@weekmark.cl y omolina@sargent.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “coronachile.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

|.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 20 y siguientes de estos autos se encuentra € acta en e que constan las



normas de procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral con la asistencia de ambas partes.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de don Bob Andrés Borowicz Kralemann.

A fojas 38 de autos, comparece don Bob Andrés Borowicz Kralemann fundamentando su
mejor derecho sobre e nombre de dominio en disputa, sefiadlando que es € gerente
general de Comercial e Importadora BBR S.A. representante y distribuidora oficial para
Chile de la marca de estufas Corona, la que actualmente explotan, en razén de lo cual
necesitan el uso de todas las herramientas disponibles para comercializar y promocionar
sus productos, especialmente a través del uso de un nombre de dominio que claramente
indique la procedencia y marca de los bienes que comercializan. Sefiala que si bien la
contraparte tiene inscrita la marca Corona para sus establecimientos comerciales, esto no
puede implicar que el vocablo “corona’ no pueda usarse como marca para otras
categorias de productos y/o servicios, ni mucho menos para un dominio de Internet de
una marca de productos de una clase distinta, ya que, por tratarse de una palabra comun,
usada arbitrariamente como marca, la esfera de proteccion sobre ésta es limitada. Agrega
gue ese es su caso, ya que son los representantes oficiales para Chile de una marca
internacionalmente reconocida, que hace necesaria la coexistencia de ambas en el
mercado, en rubros completamente distintos, y por lo tanto € registro en cuestion se
convierte en una herramienta esencial para el correcto desarrollo y explotacién comercial
de sus productos. Ademas, fundamenta el principio “First come, first served”, el cual si
bien no debiera bastar por s solo para justificar la asignacién a favor de un solicitante, en
su caso se complementa con la buena fe, justo motivo para solicitar el registro en
cuestion, notoriedad de su marca, las inversiones que han realizado. Con respecto a
principio citado, sefiala que nos les parece necesario ahondar, sefiallando que tiene una

posicidn preferente para la asignacion del dominio disputado. Agrega que la solicitud se



encuentra amparada por la buena fe y justo motivo, es decir, en la conciencia absoluta de
actuar conforme a derecho y motivado Unicamente por la necesidad de abrir nuevos
canales de difusién de sus productos y de comunicacion con sus clientes. Agrega que
BBR harealizado un importante trabajo e inversion logrando comercializar sus productos
en Chile, tal es e renombre de los productos y estufas Corona, que solo éste afio se han
puesto en el mercado méas de 1.100 unidades sblo a través de Easy y Cencosud. Sefiala
gue la asignacion del nombre de dominio a su parte no puede prestarse para confusion
sobre la procedencia de los bienes que se comercializan, ya que Corona es una marca de
renombre mundial en la manufactura de estufas y calefactores a kerosén, y el uso del
nombre de dominio se restringe exclusivamente a ello. Para acreditar su mejor derecho,
acompanfa los siguientes documentos: copia de la escritura de constitucion de la sociedad
Comercia e Importadora BBR S.A. y su acta de Primera Sesion de Directorio; copiade la
factura 101 de Comercial e Importadora BBR S.A. que da cuenta de ventas de productos

Corona redlizados por esa empresa.

1.5.2 Planteamientos de Multitiendas Corona S.A.-

Consta a fojas 72 y siguientes que don Matias Somarriva Labra en representacion de
Multitiendas Corona S.A. presenté escrito fundamentando su mejor derecho sobre €l
nombre de dominio de autos, sefialando que Multitiendas Corona es una destacada cadena
de establecimientos comerciales dedicados a la venta de una gran variedad de productos.
Agrega que €l negocio de su representado estd principamente centrado en los
consumidores que viven en regiones, ya gque junto a las 4 tiendas Corona que administra
en Santiago, existen mas de 20 establecimientos comerciales alo largo de Chile. Sefiala
gque, atendido lo anterior, el usuario de Internet va a relacionar e dominio
“coronachile.cl” con la reconocida cadena de Multitiendas Corona, por lo que de
otorgarse e nombre de dominio a la contraria se induciria a error y confusion en €l
publico consumidor respecto de la calidad y procedencia de los productos y servicios, lo

gue irrogaria un grave perjuicio a su representada titular de la marca famosa y notoria



Corona. Sefidla que su representada se ha preocupado de registrar como maraca
comercial la expresion que laidentifica, esto es“Corond’, citando numerosos registros de
sus marcas “Corond’, “Corona Femme’, “Corona Mujer” y “ Corona... Lo Soluciond’.
Ademas, sefiala que la marca registrada es idéntica al elemento sobre el cua se estructura
el nombre de dominio solicitado. Agrega que la adicién de la palabra “Chile” no logra
dotar a signo que compone el nombre de dominio en disputa de una adecuada
diferenciacion con su mandante o su rubro particular, al ser una destacada cadena de
multitiendas presente en todo Chile. Explica que refuerza su pretension que su mandante
es titular del nombre de dominio corona.cl, por lo que es muy probable que € publico
asocie el nombre de dominio con €l sitio web de su mandante. Agrega que la posibilidad
de confusion es cierta, a ser la expresion Corona el elemento distintivo de la razdn social
de su mandante, asi como también la marca que distingue diversas lineas de productos a
la venta en sus establecimientos comerciadles. En relacion a derecho, se refiere a
“Criterio "first come, first served", expresando que éste criterio no es absoluto e incluso,
cada vez con més fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizado
como ultima ratio, aplicandolo sélo cuando ninguna de las partes demuestra tener un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Se refiere a “ Criterio de la
titularidad sobre marcas comerciadles y su relacion con los nombres de dominio”,
expresando que en €l derecho comparado y en los Ultimos afios también la uniforme
jurisprudencia en nuestro pais, ha efectuado una inmediata y légica relacion entre los
nombres de dominio y las marcas comerciales, ya que comparten un sinnimero de
aspectos, caracteristicas y propésitos, de tal entidad que permiten sostener que los
nombres de dominios, ademas de la funcion técnica que cumplen, tienen un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes 0 servicios que se
ofrecen via Internet. También, cita la politica de “ICANN”, que reconoce como aspecto
fundamental para la resolucién de conflicto la titularidad de registros marcarios para €l
signo pedido en cuestion. Cita a OMPI, es decir, el Informe Final de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, que establecen en el procedimiento de revocacion de



un nombre de dominio que se deben considerar circunstancias tales como que el dominio
sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que €l titular del dominio no
tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe. Ademas cita a Nic Chile, sefialando que dichos criterios han sido recogidos por
los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, €l articulo 22 del
referido reglamento. También cita el convenio de Paris. Para acreditar su mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa acompafia los siguientes documentos. copia de
documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto
de los nombres de dominios sefialados; copia simple de certificados de los registros
marcarios citados; copia del sitio www.copiapo.cl en que consta la exitosa inauguracion
de una Multitienda Corona en dicha ciudad.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Bob Andrés Borowicz Kralemann
Don Bob Andrés Borowicz Kralemann no evacuo €l tradado a la demanda presentada por

Multitiendas Corona S.A.

1.6.2 Respuestade Multitiendas Corona S.A.

Consta a fojas 78 de autos, que Multitiendas Corona S.A. evacu0 €l traslado, sefialando
gue € primer solicitante sefiala que su mejor derecho emanaria de la existencia de una
sociedad “BBR S.A.”, la que no presenta vinculaciéon alguna con € nombre de dominio
solicitado en estos autos. Agrega que la sociedad “BBR S.A.” supuestamente seria
representante y distribuidora de estufas y calefactores marca CORONA en nuestro pais,
lo cual tampoco se encuentra acreditado en estos autos. Sefiala que la contraria pretende
sustentar su mejor derecho en base a la supuesta existencia de una sociedad que no
presentan relacion o vinculacion alguna con el dominio en disputa. Por su parte, expresa

gue su representada, cuenta con una serie de registros marcarios y hombres de dominio



gue se estructuran sobre la base de la expresion “Coronad’, que ha distinguido e
identificado a su mandante desde su creacion en el mercado chileno. Reitera que, resulta
evidente que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio coronachile.cl pensara
I6gica y razonablemente que se trata de un nuevo dominio de su mandante o autorizado
por ella, o cual evidentemente no es asi. Por otra parte se refiere a denominado
principio “First come first served”, expresando que dicho principio no tiene aplicacion en
el caso en que & segundo solicitante tenga un mejor derecho sobre e nombre de dominio
solicitado. Por otra parte, sefidla que la contraria argumenta que no existiria relacion
alguna entre el destino o utilizacion que se le pretende dar al nombre de dominio en
conflicto y los ambitos de proteccion de los registros marcarios de propiedad de su
representada, expresa que la afirmacion anterior resulta totalmente carente de
fundamentos, ya que, su representada es una de las cadenas de establecimientos
comerciales méas reconocidas y prestigiosas a nivel nacional, y comercializa todo tipo de
productos, entre ellos estufas y calefactores, que corresponden precisamente a los
productos que pretende difundir y comercializar la contraria por medio del dominio
solicitado. Agrega gque lo anterior, no hace més que reforzar la confusion que se producira
entre los usuarios de Internet al verse enfrentados al dominio coronachile.cl. En cuanto a
mejor derecho de su representada, sefiala que ha acreditado fehacientemente a través de la
documentacion acompafiada su mejor derecho e intereses legitimos que tiene sobre €l
nombre de dominio en disputa, es decir, las marcas comerciales y nombres de dominio de
gue es titular su representada, que grafica y fonéticamente son casi idénticos al dominio
solicitado en autos. Ademés, sefiala que la contraria no cuenta con registro marcario
alguno en nuestro pais, en virtud del cual se pueda acreditar algun tipo de vinculacion o
derecho sobre el nombre de dominio solicitado, ni cuenta con nombres de dominio, ni
otro titulo que le confiera algin derecho sobre coronachile.cl. Para acreditar su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acomparia copia de la busqueda de la
expresion “ Corond’ en € famoso buscador www.google.cl, en que consta que la primera
busqueda que se arroja corresponde a su mandante;



|.7.- Cierre del proceso y llamado alas partes a oir sentencia.-
A fojas 81 de autos, con fecha 30 de julio de2007 no existiendo diligencias pendientes, se
citd a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta

certificada.-

I PARTE CONSIDERATIVA.

I1.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Bob Andrés Borowicz
Kralemann con fecha 23 de enero de 2007 solicitd e nombre de dominio
“coronachile.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Multitiendas
Corona S.A. represenetada por Sargent & Krahn lo solicité con fecha 12 de febrero de
2007.-

1.2  Que don Bob Andrés Borowicz Kralemann fundamenté su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio, en que es el primer solicitante y solicita la
aplicacion del principio que se denomina “first come, first served”. Ademas, fundamenta
que es gerente general de Comercid e Importadora BBR S.A. representante y
distribuidora oficial para Chile de la marca de estufas Corona, la que actualmente
explotan, en razon de lo cual necesitan €l uso de todas las herramientas disponibles para
comercializar y promocionar sus productos, especialmente a través del uso de un nombre
de dominio que claramente indique la procedencia y marca de los bienes que
comercializan. Agrega que la solicitud se encuentra amparada por la buena fe y justo
motivo. Fundamenta que la asignacion del nombre de dominio a su parte no puede
prestarse para confusion sobre la procedencia de los bienes que se comercializan, ya que
Corona es una marca de renombre mundial en la manufactura de estufas y calefactores a
kerosén, y el uso del nombre de dominio se restringe exclusivamente a ello.



1.3  Que Multitiendas Corona S.A. representada por Sargent & Krahn fundamenté su
mejor derecho en que es una destacada cadena de establecimientos comerciales dedicados
a la venta de una gran variedad de productos, que tiene 4 tiendas en Santiago y existen
mas de 20 a lo largo de Chile. Agrega tiene registrada como maraca comercia la
expresion que la identifica, esto es “Corond’, citando numerosos registros de sus marcas
“Corond’, “ Corona Femme”, “ Corona Mujer” y *“ Corona... Lo Soluciona’. Agregaque la
marca “Corona’ es idéntica a elemento sobre el cua se estructura el nombre de dominio
solicitado, ya que, la adicion de la palabra “Chile” no logra dotar a signo de una
adecuada diferenciacion, al ser una destacada cadena de multitiendas presente en todo
Chile. Fundamenta que es titular del nombre de dominio corona.cl, por lo que es muy
probable que el publico asocie el hombre de dominio con su sitio web. Agrega que la
posibilidad de confusion es cierta, al ser la expresion Corona el elemento distintivo de su
razén social, asi como también de la marca que distingue diversas lineas de productos ala
venta en sus establecimientos comerciales. En relacion a derecho, se refiere a la no
aplicacion del principio “Criterio "first come, first served"; Se refiere a “Criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio”, cita la
politica de “ICANN”, a OMPI, a Nic Chile, sefialando que dichos criterios han sido
recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; También cita el
convenio de Paris.

1.4 Que debe considerarse, en primer lugar, que ambas partes tienen el mismo giro, €
gue se relaciona con la comercializacion de productos, gue en el caso de Multitiendas
Corona S.A. son productos diversos de numerosas marcas, entre ellos estufas y
calefactores, y que en el caso de don Bob Andrés Borowicz Kralemann comercializa
estufas y calefactores de marca Corona.

1.5 Que debe considerarse, por una parte, que se encuentra acreditado en autos,
mediante la documentacién acompafiada a fojas 39 a 54 y no objetada por la parte



contraria, que Multitiendas Corona S.A. es titular, entre otras, de la marca registrada
“Corond’, que si bien no esidéntica a nombre de dominio en disputa, “coronachile.cl”, si
es engafosamente similar. Lo anterior, por cuanto € término “ Corona’ es de reconocida
fama y notoriedad por e publico, sobretodo atendida la existencia y fama de la
Multitienda de la misma denominacion, esto es, Multitiendas Corona S.A. A lo anterior,
ademas debe agregarse que € término “Chile”, que forma parte del nombre de dominio,
no le otorga ninglin elemento de distintividad, menos s se trata de una marca famosa y
notoria como lo es“ Corona’ cuya presenciaes alo largo de todo € paisy sobretodo s se
considera que los registros “.cl” precisamente corresponden a Chile. En consecuencia, la
palabra “Chile” no le otorga al nombre de dominio en disputa una distintividad propia que
permita diferenciarlo de la marca registrada “ Corond’, en razén de lo cua éste
sentenciador considera que el nombre de dominio *“coronachile.cl” es engafiosamente

similar alamarca“ Corond’.

1.6 Ademés de lo anterior debe tenerse en consideracion que, es de publico y notorio
conocimiento, que la marca registrada “Corona’ es notoria y famosa, de manera que de
otorgarsele el nombre de dominio “coronachile.cl”, casi idéntico y engafiosamente similar
ala marca “Corona’, a quien no es titular de dicha marca, se produciria confusion entre
los usuarios de Internet a cerca de quien es e proveedor de los productos y servicios que
se ofrecen, a través, de dicha pagina web, sobretodo s se ofrecen productos (estufas y
calefactores) que también comercializa la Multitienda Corona S.A.

1.7 En cuanto a argumento de don Bob Andrés Borowicz Kraemann de que €
nombre de dominio claramente indica la procedencia y marca de los bienes que
comercializan, debe considerarse que don Bob Andrés Borowicz Kralemann no acredité
ser titular de la marca “ Corond’ y/o “Corona Chile’ ni |a fama y notoriedad de tales

supuestas marcas.



1.8 Que debe considerarse que Multitiendas Corona S.A. ademés acreditd, mediante la
documentacion acompafiada a fojas 56 y no objetada por la contraria, que es titular del
nombre de dominio “corona.cl” de casi idéntica denominacion y engafiosamente similar
al nombre de dominio solicitado, coronachile.cl, de manera que existe otra razén para
considerar que s se le asigna e nombre de dominio en disputa, a primer solicitante,
efectivamente podria producirse una confusion entre los usuarios de Internet a cercade la
procedencia de los productos y servicios ofrecidos, sobretodo s se tiene en cuenta que se
trata de una empresa y una marca de gran famay notoriedad.

1.9 Del mismo modo debe considerarse que € nombre de dominio en disputa
“coronachile.cl” corresponde en gran medida y es engafiosamente similar alarazon social
y a nombre por €l cual es conocido € segundo solicitante Multitiendas Corona S.A.

[1.10 En consecuencia, atendido que ambas partes comercializan los productos “estufas
y calefactores’, aguello que le otorga distintividad al nombre de dominio solicitado no es
la referencia a “Chile”, sino que la expresion “Corona’, pues es dicha expresion la que
permite a los usuarios de Internet identificar a la parte que comercializa dichos
productos., y por tanto, e nombre de dominio “coronachile.cl” identifica claramente a
Multitiendas Corona S.A.

[l SE RESUELVE.
Considerando los argumentos antes referidos y la documentacion acompafiada por las
partes, se resuelve asignar e nombre de dominio en disputa “coronachile.cl” a

Multitiendas Corona S.A. representada por Sargent & Krahn.

Cada parte pagara sus costas.
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Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NI C Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l Sefior Arbitro Arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Sefiora Secretariadel Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.
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