Foja 49.-
En Santiago de Chile, a siete de abril del afio dos mil cinco.-

Vistos lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas
17 a 19 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del Cédigo de Procedimiento
Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las
sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oir

sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.
Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio 04383 de fecha 6 de diciembre de 2004, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al
suscrito Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “cotopremium.cl”, surgido entre Agricola y Ganadera Campazo
S.A., Rut 99.542.890- 3, del giro de su nombre, representada por Fernando Larenas
Whipple, ignoro profesion u oficio, con domicilio postal Casilla 285, Rancagua y
Coto, Centro Integral de Comercializaciéon S.A., Rut 96.786.540-0, del giro de su
nombre, representada en estos autos por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita,
domiciliado en calle Europa 2035, comuna de Providencia. Que por resolucion de
fecha 9 de diciembre de 2004 el suscrito aceptd el cargo y jurd desempefiarlo en el
menor tiempo posible y citd a las partes a comparendo para fijar las Bases del
Procedimiento Arbitral seglin consta a fojas 4 de autos, el que se efectud en la
Oficina del Juez Arbitro el dia 28 de diciembre de 2004, seglin consta a fojas 17 a
19 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Agricola 'y
Ganadera Campazo S.A., primer solicitante y Coto, Centro Integral de
Comercializacion S.A. segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciacion breve de las peticiones o acciones deducidas por Coto,
Centro Integral de Comercializacion S.A.:

La parte demandante u opositor de autos Coto, Centro Integral de
Comercializacion S.A. funda su demanda de oposicion, de fojas 20 y siguientes, a
que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “cotopremium.cl” a
Agricola y Ganadera Campazo S.A. invocando los siguientes fundamentos juridicos:

1.- Indica que Coto, Centro Integral de Comercializacion S.A. corresponde a
uno de los agentes empresariales de mayor renombre y relevancia a nivel
sudamericano y mundial, que ofrece servicios utilizando la expresion COTO, la que
califica de notoria y renombrada.

Seniala que Coto, Centro Integral de Comercializacién S.A., es una empresa



argentina, con mas de 30 afos de historia, fundada en el afio 1970 por don Alfredo
Coto y su conyuge y que fue la primera empresa en argentina que impulso el sistema
de venta directa productor-consumidor, instalando el primer supermercado en la
ciudad de Vifia de Ajo; agrega que actualmente cuenta con sucursales en capital
federal y Gran Buenos Aires, detentando un 27% del mercado, desarrollando sus
negocios con nueve hipermercados, ochenta y siete supermercados, tres centros
comerciales, tres frigorificos de faena de vacunos y un centro de distribucion y
elaboracion.

Agrega que ha registrado el signo COTO en diversos paises del mundo: en
Chile, registro 484.024, marca COTO, clase 42, afio 1997, registro 484.025, marca
COTO, para establecimiento comercial, en las Regiones V, VII y Region
Metropolitana, ano 1997; en Bolivia, registro 0004451, marca COTO, clase 35,
1998 y registro 004452, marca COTO, servicios clase 42, afio 1998; en Brasil,
registro 819434221 marca COTO, clase 38, afio 1999, registro 819434213, marca
COTO, servicios clase 40, afio 1999, en China, registro 1546643, marca COTO,
productos clase 29, afio 2001, registro 1499965, marca COTO, servicios clase 42,
afio 2000, entre las 147 marcas comerciales COTO de que es titular, lo que
evidencia que la marca comercial COTO “se ha posicionado como un distintivo a
nivel mundial”.

2.- Sefiala el demandante que los nombres de dominio, corresponden a una
modalidad de identificacion de los usuarios en la red, cumpliendo también
funciones claramente publicitarias; al efecto cita el Dictamen N° 1127 de la ex
Comision Preventiva Central, de fecha 28 de julio del afio 2000, que en lo pertinente
sefiala: “Si bien la funciéon natural de un nombre de dominio es la de una direccion
electronica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticos
conectados a la red, de manera simple y rapida, dado que son faciles de recordar, a
menudo cumplen también funciones de cardcter distintivo en el trafico virtual,
pasando asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores
comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre
o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o
servicios”.

“Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios
idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los
nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican
a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de
actividad diferentes y o en territorios distintos, respectivamente”.

“Estas caracteristicas de los nombres de dominio, mas el hecho de que no se

exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos



tradicionales existentes en el mundo fisico desde antes de la llegada de Internet,
entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de
propiedad industrial”.

Senala que el razonamiento citado es plenamente aplicable al caso sublite, “ya
que mi mandante es titular de un signo notorio y famoso a nivel mundial, en donde
claramente la introduccién de la expresion premiun al término COTO no es
suficiente para estimar que la primera solicitante tenga un mejor derecho”.

De este modo agrega el demandante que el articulo 14 de la “Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, sefiala que es
responsabilidad de todo solicitante que la inscripcion del nombre de dominio no
contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, asi como derechos validamente adquiridos por
terceros, norma que en el caso de autos es transgredida por el primer solicitante.

Respecto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, el demandante cita
el articulo 4° del Codigo Chileno de Etica Publicitaria, que si bien emana de una
Corporacion de Derecho Privado, sefiala que “Los avisos no deben contener ninguna
declaracion o presentacion visual que directamente o por implicacion, omision,
ambigiiedad o pretension exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones
erroneas, en especial con relacion a: letra F) Derechos de autor y derechos de
propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, disefios y modelos,
nombres comerciales; asimismo cita el articulo 13° que sefiala que “Los avisos no
deberan hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compaiiia,
instituciéon, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberan
aprovecharse del “goodwill” o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y o
simbolo de otra firma o producto, o del “goodwill” o imagen adquirida por una
compaiiia publicitaria”.

Respecto a los principios de competencia leal y de ética mercantil, sefiala que
tienen por objeto encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles y
que si bien no existe un catalogo de conductas, el Convenio de Paris en su articulo
10 senala que “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.”

“En particular deberdn prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una
confusién, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos
o la actividad industria o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas,
en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren

inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las



caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. Agrega que si
se asigna el nombre en disputa al primer solicitante, in limini litis, “crearia una
confusion que debe ser evitada a través de la concesion del nombre de dominio a la
demandante”.

Finalmente la parte demandante invoca tener derechos validamente adquiridos
respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de la marca
comercial COTO, con proteccion en el ambito de la Constitucion Politica y de
propiedad industrial.

Cuarto: Que con fecha 13 de enero de 2005 segun consta a fojas 43, se tuvo por
interpuesta demanda en juicio arbitral por asignacion de nombre de dominio
“cotopremium.cl” de COTO, Centro Integral de Comercializacion S.A. en contra de
Agricola y Ganadera Campazo S.A., se tuvieron por acompaiados los documentos
probatorios acompanados al proceso, con citacion y se le confirié traslado por el
término de diez dias habiles para su contestacion. Dicha resolucion fue notificada
con misma fecha por correo electronico a las partes.

Con fecha 31 de enero de 2005 se agregaron al proceso con citacion tres pagina

del sitio web www.coto.com.ar, notificandose con igual fecha a las partes por correo

electronico.

La parte demandada no contest6 la demanda de autos razén por la cual se la tuvo
por contestada en rebeldia y se cito a las partes a oir sentencia definitiva con fecha

23 de marzo de 2005, notificando por correo electronico a las partes con misma

fecha.

Parte Considerativa:

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al

fallo:

1° La cuestion que debe resolverse en el presente litigio, consiste en determinar a
quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “cotopremuim.cl”,
esto es si a Agricola y Ganadera Campazo S.A., primer solicitante, o al segundo
solicitante y demandante Coto, Centro Integral de Comercializacion S.A..

2° Que la parte demandante COTO, Centro Integral de Comercializacion S.A., a
efectos de acreditar un legitimo y mejor derecho respecto al nombre de dominio en
disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial “COTO”, la que se
encuentra debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial del
Ministerio de Economia, en clases 42 y para establecimiento de comercio, ademas
de ser titular de dicha marca comercial en varios paises; ha sefialado que es un

agente relevante en el mercado de ventas de productos directas entre productor y



consumidor en Argentina, explotando una cadena de supermercados relevante en
dicho mercado. Sefiala que la cadena COTO fue fundada en 1970 por su propietario
don Alfredo Coto y por su conyuge, siendo en la actualidad “COTO” una marca
famosa y notoria, en América del Sur y a nivel mundial.

3° Que el legitimo derecho o mejor derecho invocado en autos por la
demandante, respecto al nombre de dominio en disputa, se ha acreditado en autos
mediante los documentos acompanados con citacion a fojas 20, consistentes en

ciento cuarenta y siete marcas comerciales “COTOQO”, registrada en varios Estados,

ademas de Chile, y es titular del sitio web www.coto.com.ar. Dichos documentos
fueron acompainados con citacion al proceso con fechas 13 de Enero y 31 de Enero
de 2005, los que no fueron objetados por la parte contraria, razén por la cual
conforme lo establecido por el articulo 1701 del Codigo Civil, causan plena prueba,
en cuanto a que la parte demandante COTO, Centro Integral de Comercializacion
S.A., tiene un legitimo interés y derecho en cuanto titular de marcas comerciales
“COTO” y por lo tanto respecto al nombre de dominio que utilizan la expresion
“COTQO”, ya individualizadas en lo expositivo de la sentencia.

4° Que el criterio citado por la demandante en el Dictamen N° 1127 emanado de
la ex Comision Preventiva Central, de fecha 28 de julio del afio 2000, que en lo
pertinente sefiala: “Si bien la funcion natural de un nombre de dominio es la de una
direccion electronica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales
informaticos conectados a la red, de manera simple y rapida, dado que son faciles de
recordar, a menudo cumplen también funciones de caracter distintivo en el trafico
virtual, pasando asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores
comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre
o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o
servicios”, resulta plenamente aplicable al caso de autos ya que no cabe duda de que
atendido el nombre o razon social del demandante y la composicién del nombre de
dominio en disputa, de asignarse al primer solicitante induciria a error y confusion a
los consumidores y usuarios de la red Internet.

5° Ademas, no puede este sentenciador dejar de considerar que la politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) reconoce como aspecto fundamental
para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el
signo en cuestion, indicando que el Titulo Preliminar sefiala: “Se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de
dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o
servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”, principio que

también se puede aplicar al caso de autos, considerando la titularidad de la marca



comercial “COTO” invocada por la parte demandante.

6° Que en el caso de autos el nombre de dominio se compone de
“cotopremuim”, siendo la expresion “premium” un término adicional a la expresion
principal “coto”, de tal suerte que si se asignare el nombre de dominio al primer
solicitante se puede causar confusion en el red Internet, ya que los usuarios pueden
relacionar dicho nombre de dominio con la identidad comercial de COTO, Centro
Integral de Comercializacion S.A., hecho que ademas significaria una
aprovechamiento del prestigio empresarial de éste en beneficio de un tercero, lo que
se traduce en una eventual competencia desleal, razon por la cual no resulta justa
una solucién de tal naturaleza y efectos.

7° Por los argumentos sefialados anteriormente, este sentenciador es de
conviccidon de que a COTO, Centro Integral de Comercializacion S.A., le asiste un
legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio “cotopremium.cl”, el que
debe ser reconocido en cuanto titular de marcas comerciales y sitio Web que utilizan

la expresion “coto”.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y
equidad y por aplicacién del principio mejor derecho o legitimidad, asignar el
nombre de dominio “cotopremium.cl”, a COTO, Centro Integral de
Comercializacion S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de
costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifiquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaria de NIC Chile,
de igual forma. Remitase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos los Abogados Morris Farachi Parodi y Francisco José
Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Morris Farachi Parodi

Abogado
Juez Arbitro Arbitrador



Francisco José Aguayo

Bahamondes



