Arbitraje nombre de dominio kinder.cl
Oficio NIC 6532-2006

Santiago, 29 de Junio de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por oficio Oficio NIC 6532-2006, se notifico a éste arbitro su nombramiento como tal
en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "kinder.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 22 de Agosto de 2006, acepté el cargo y
fij la fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento para el dia 30
de Agosto de 2006, a las 9:30 horas, lo que se notificé a las partes por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 28 de Agosto de 2006, don Felipe Schuster , en representacion de
FERRERO SPA, solicita se fije un nuevo dia y hora para la audiencia de fijacién de procedimiento
puesto que la notificacion mediate la cual se le notificaba esta circunstancia le llegé solo dos diias
nates de la misma impidiendo poder obtener instrucciones de su cliente.

CUARTO: Que, con fecha 30 de Agosto de 2006, se provee dicha presentacién y se fija como
nueva fecha el dia 13 de Septiembre de 2006 a las 9.30 horas. Esta resolucién fue notificada a las
partes por correo electrénico.

QUINTO: Que, por razones de causa mayor la audiencia fue citada para el dia 13 de
Septiembre fue postergada de las 9.30 horas a las 16.30 horas. Esta resolucion fue notificada a
las partes con fecha 12 de Septiembre por correo electrénico.

SEXTO: Que, se efectua el comparendo de conciliacion y o de fijacion de procedimiento, al que
asiste dofa Viviana Tocona W en representacion de FERRERO SPA. No asiste don Rodrigo
Muller C ni nadie que lo represente. No hubo conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento
arbitral. EI procedimiento fue notificado a las partes por correo electroncio con fecha 13 de
Septiembre de 2006.



SEPTIMO: Que, con fecha 29 de Septiembre de 2006, y estando dentro de plazo, dofia Viviana
Ticona Weise en representacién de FERRERO SPA, segundo solicitante, dedujo demanda de
mejor derecho para asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su presentacion
lo siguiente:

a.- Que, FERRERO SPA presentd esta demanda atendida la existencia previa del registro de su
marca KINDER, registrada en Chile bajo los numeros 552.218, 575755, 726178 y 727831 para
distinguir los productos de la clase 30.

b.- Que, asimismo es duefio de una familia de marca comerciales que incluyten la expresion
KINDER, como por ejemplo: Kinder Bueno, Kinder country, Zinder creme entre otros.

c.- Que, Kinder se encuentra también registrada como marca comercial en varios paises como
Afganistan, Albania, Argelia, Andorra, Argentina, Australia, Alemania, Austria, Bielorrusia,
Benelux, Brasil, Bulgaria, Canada, China, Costa Rica, Croacia, Cuba, Rep. Dominicana, ecuador,
Egipto, El Salvador, Estonia, Finlandia, Rep. Checa, Dinamarca, Francia Reino Unido, Israel,
Italia, India, Espafia, Turquia, estados Unidos, etc.

d.- Que, como se puede apreciar FERRERO SPA, tiene ampliamente registrada su marca
comercial KINDER, ya siendo ampliamente conocida por los consumidores, dado su prestigio y
calidad.

e.- Que, un segundo argumento a tomar en cuenta es el hecho que es tanto lo que ha invertido
FERRERO SPA en posicionar la marca y lo importante que es ella que en la actualidad cuenta
con varios nombres de dominio que incluyen la expresion KINDER. A titulo de ejemplo sefiala los
siguientes: kindersurprise.eu, kindersorpresa.eu, kinderjoy.it, kinder.us, por solo enumerar
algunos.

f- Que, en este contexto es posible apreciar que FERRERO SPA ha invertido enormes
cantidades de dinero para la proteccion de sus marca, por lo que la concesion la primer solicitante
causaria un gran perjuicio al prestigio de FERRERO SPA , ya que las personas tenderian a
pensar que se trata de la pagina web de propiedad de FERRERO SPA y no de un tercero no
relacionado.

g.- Que, de esta manera se puede apreciar que la marca KINDER es una conocida marca a
nombre de FERRERO SPA, que goza de fama y notoriedad tanto nacional como
internacionalmente.

h.- Que, el nombre de dominio permite la adecuada identificacion en la red y constituye una
verdadera direccidn electrénica, mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una
determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario en Internet pretende reconocer a
ésta al ingresar a la correspondiente pagina. Asi un consumidor de productos KINDER no
pretende encontrar productos diferentes a los de su rubro, o servicios que no dicen relacidn con
ella.



g.- Que, por ende la resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta
precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

h.- Que, la asignacion del dominio KINDER.CL al primer solicitante, contituiria una causal de error
y confusion entre el publico cosumidor que contradice elespiritt de la normativa marcaria vigente
asi como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentacion de NIC Chile.

i.- Que, en definitivaza marca KINDER se asocia claramente a FERRERO SPA, y que esta tiene
mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio en disputa.

j.- Que en un otrosi de su presentacién acompafian los siguientes documentos:

1. Copia de certificados de de la marca comercial KINDER y sus variantes.
2. Péagina Excel donde se enunmeran los registros de la marca comercial KINDER en el
extranjero.

OCTAVO: Que, con fecha 16 de Abril de 2007, se proveyd la presentacion de FERRERO
SPA, notificandose a las partes de esa resolucién por correo electronico.

NOVENO: Que, con fecha 25 de Junio de 2007, y no existiendo diligencia pendiente y visto el

estado del proceso, se cita a la partes a oir sentencia y se les notifica a las partes de esta
resolucion por correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Rodrigo Muller Contreras, la calidad
de primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efecttio presentacién alguna
durante el proceso, sin acreditar ningiin derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es mas,
todo el proceso prosiguiod en su total rebeldia.



TERCERO: Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido
determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de
buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la profusa prueba documental
aportada, que FERRERO SPA es titular de la marca comercial KINDER ampliamente registrada
en Chile y en el extranjero ya hace mas de 5 afios para individualizar sus ya multiples productos
asociados a dicha marca comercial. Asimismo, se ha acreditado que ya esta en uso el dominio
kinder.it y kinder.us. Basado en lo anterior, en este caso a éste Arbitro no le cabe duda sobre la
motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su
conducta de buena fe.

QUINTO: Que, la expresion KINDER corresponde a un vocablo de origen anglosajon
ampliamente difundida en nuestro medio para designar un grado de estudio preescolar. No
obstante, resulta ser plenamente distintiva en areas distintas a ésta, como por ejemplo, la
alimenticia, donde el segundo solicitante tiene registrada su marca comercial. De esta forma, y
atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la
expresion KINDER se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, pues sélo éste posee
derechos preexistentes. Lo anterior, esta ademas ratificado por el hecho que sélo el segundo
solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legitimos derechos para
aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesion del nombre de dominio al segundo
solicitante ocasionaria confusion entre los consumidores y usuarios, cuestion que a juicio de este
Arbitro no se producira, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer
solicitante. Que, por lo demas, lo anterior esta ratificado por el hecho que el primer solicitante no
ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo
solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresion KINDER se vincula
preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignacion al primero produciria confusion en
el mercado, sobre todo si se tiene en consideracion el actual uso que hace éste de la expresion
kinder.it

OCTAVO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first
served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccién que FERRERO SPA posee mejor derecho para



la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisién no importa la lesiéon de derechos
o legitimas expectativas del primer solicitante.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del
segundo solicitante conductas que pudieren considerase refiidas con la buena fe, éstas son solo
presunciones fundadas, o que a juicio de este arbitro son insuficiente para condenar en costas al
primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas sefialadas no fueron acreditadas
en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre
de dominio "KINDER.CL" asignandose, en consecuencia a FERRERO SPA .

SEGUNDAO: Cada parte respondera de sus costas.

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

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvié Patricio de la Barra.



