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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
kokakola.cl

Santiago, viernes dos de noviembre de dos mil once.-
VISTOS:

Con fecha 6 de diciembre de dos mil diez, don Octavio José Nigoevic
Hernandez, con domicilio en Av. Espana N° 201, comuna y ciudad de Santiago,
solicito la inscripcion del nombre de dominio “kokakola.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 22 de diciembre de dos mil diez la sociedad The
Coca-Cola Company, domiciliada en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, USA, representada por Claro Y Comparnia, domiciliado en Av. Apoquindo
3721, Piso 13% comuna de Las Condes, Santiago, solicitdé igualmente la
inscripcién del mismo nombre de dominio “kokakola.cl”, dando lugar al proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido
en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 14034 de 18 de abril de 2011 se designo al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resoluciéon antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
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segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefalada, sélo la segunda solicitante, segun consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N2 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones,
reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs.27, sélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el
segundo solicitante cumplié dentro de plazo la obligacién de pagar los honorarios
de este Juez Arbitro.

A fs.31, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs.71, En rebeldia de las partes de evacuar el traslado conferido a fs. 31,
se recibid la causa a prueba y se fijo como punto de prueba “Existencia y hechos
que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio
kokakola.cl”.

A fs. 37, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 6 de diciembre de dos mil diez, don Octavio José
Nigoevic Hernandez, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “kokakola.cl”
ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 22 de diciembre de dos mil once la
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sociedad The Coca-Cola Company, representada por Claro Y Compafia, solicitd
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “kokakola.cl”, dando lugar
al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion vy
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento sefalada, segun consta
en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N8 inciso cuarto del Anexo
1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, en el periodo de discusion hizo valer sus derechos y defensas
y al respecto expres6 que venia en deducir demanda arbitral con el fin de acreditar
su mejor derecho sobre la expresion KOKAKOLA, por ser el creador y legitimo
titular de la marca COCA-COLA, registrada en Chile y en el extranjero con
evidente e indiscutida notoriedad.

Agrega que seria mundialmente conocida por el desarrollo de bebidas de fantasia,
especialmente de la bebida llamada Coca-Cola. Que seria un hecho publico y
notorio que dicha la marca seria probablemente la marca mas famosa y difundida
a nivel mundial, y que su propiedad sobre la misma seria indiscutible.

Sefala que la fuerte acogida del publico a los productos que comercializa, habria
dado origen a una lluvia de pirateria y fraude en perjuicio de sus derechos de
propiedad intelectual, tanto en Chile como en el extranjero, cuestién que habria
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ocurrido con mayor frecuencia en los ultimos anos a raiz del desarrollo de Internet,
y especificamente de los nombres de dominio, que permitirian levantar sitios web
con extrema facilidad. Que esta situacién la habria obligado a intervenir en
innumerables instancias judiciales para defender sus derechos.

Afirma, que seria titular de innumerables registros de la marca COCA-COLA en el
mundo entero y que en el caso particular de Chile, sefiala que seria titular de los
siguientes registros para la marca COCA-COLA:

1. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 654010, concedido el 08/01/2003, que distingue
productos de la clase 32.

2. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 660978, concedido el 24/03/2003, que distingue
productos de la clase 32.

3. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 666940, concedido el 10/06/2003, que distingue
establecimiento comercial de las clases 4 9 11 16 18 19 20 21 24 26 27 28 29 30
32 33 34.

4. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 666941, concedido el 10/06/2003, que distingue
los establecimiento industrial de las clases 4 9 11 16 18 19 20 21 24 26 27 28 29
30 32 33 34.

5. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 679359, concedido el 24/11/2003, que distingue
productos de la clase 32.

6. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 725050, concedido el 09/05/2005, que distingue
productos de la clase 32.
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7. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 725051, concedido el 09/05/2005, que distingue
productos de la clase 32.

8. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 725958, concedido el 20/05/2005, que distingue
productos de la clase 32.

9. Marca COCA COLA de tipo denominativa, registrada a nombre de THE
COCA COLA COMPANY, No. de registro 738153, concedido el 07/11/2005, que
distingue productos de la clase 32.

10. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA
COLA COMPANY, No. de registro 758487, concedido el 17/05/2006, que distingue
productos de la clase 32.

Agrega ademas, que habria sido alertado de la solicitud de autos, presentada el 6
de diciembre de 2010, por el sefior Octavio José Nigoevic Hernandez, la cual seria
una evidente alusion a la bebida COCA-COLA y que frente a la evidente
usurpacion de marca ajena que significaria la existencia de una pagina web que
se llamara KOKAKOLA, habria tomado la decisidon de impugnar la asignacion del
presente nombre de dominio, presentando una solicitud competitiva u oposicion
con fecha 22 de diciembre de 2010.

Expresa que en la audiencia decretada en autos, de fijacion de procedimiento, a
falta de posible acuerdo por la indiferencia del primer solicitante quién no
comparecié, se procedid a fijar las normas de procedimiento.

A continuacién cita el articulo 14 contenido en el llamado Reglamento de NIC
Chile, con lo cual se sentarian las bases sobre las cuales se deberian resolver las
pugnas de solicitudes de nombres de dominio y agrega que en el presente caso, la
solicitud del primer solicitante no cumpliria con ninguno de los supuestos que
establece el reglamento, ya que contraria las normas vigentes sobre abusos de
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publicidad, y afectaria sus derechos validamente adquiridos, ya que pretenderia
apropiarse de expresiones que son sus marcas registradas en Chile y en el
extranjero, y con notoriedad y por lo mismo solicita acoger en su totalidad su
demanda y resolver su mejor derecho sobre el nombre de dominio “kokakola.cl”
que le perteneceria, asignandole en definitiva el nombre de dominio en disputa.
TERCERO: Que sélo la parte del segundo solicitante The Coca-Cola Company,
rindié prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompané a los autos en
forma legal y sin objecidn de contrario, 1) Copias de 22 registros de inscripcion en
el extranjero de la marca “Coca-Cola”, a nombre de The Coca- Cola Company. 2)
Listado de marcas Coca-Cola y sus derivaciones, registradas en Chile a nombre
del segundo solicitante.

CUARTO: Que consta de la prueba rendida por la segunda solicitante, que tiene
registrada a su nombre la marca comercial “Coca-Cola” en el extranjero y en Chile,
con anterioridad a la fecha de presentacién de la primera solicitud de autos.
QUINTO: Que ademas, la denominacion “Coca-Cola” de acuerdo a la
documentacion acompafada y es un hecho conocido y notorio mundialmente, que
se identifica plenamente y es asociada por los usuarios con el nombre de
propiedad de la empresa del segundo solicitante y con uno de sus productos mas
conocido, que corresponde a una bebida de fantasia.

SEXTO: Que consta igualmente de la documentacién allegada a los autos, que
tiene protegida su marca comercial para distinguir principalmente entre otros,
productos de la clase 32 y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a
la fecha de presentacion en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de
autos por parte de la primera solicitante.

SEPTIMO: Que de la prueba rendida se colige y ademas es un hecho publico y
notorio que la marca Coca-Cola, es el paradigma de las marcas que se denominan
“famosas y notorias”, ya sea por su conocimiento por el publico consumidor, ya
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sea por el gran numero de paises donde se encuentra registrada, ya sea por el
nivel de ventas de la bebida de fantasia “Coca-Cola” y por lo mismo, por el grado
de conocimiento a nivel mundial del nombre de la segunda solicitante “The Coca-
Cola Company” como de su producto “Coca-Cola”, y por lo mismo el primer
solicitante no pudo menos que saber de su existencia.

OCTAVO: Que de lo anterior se colige, que si bien en esta clase de juicios no se
aplican las normas sobre propiedad industrial, a) “Coca-Cola”, es una marca
famosa y notoria, con todo lo que ello significa, segun lo expresado en los
considerandos precedentes; b) que el nombre de dominio solicitado es idéntico
fonéticamente a dicha marca notoria; y ¢) a mayor abundamiento, el nimero 14
del Reglamento de Nic Chile, establece que sera 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 validamente adquiridos por terceros, cuyo es el caso, ya que
la existencia del dominio en disputa a nombre de un tercero distinto al segundo
solicitante, vulneraria sus derechos que tiene sobre su marca famosa y notoria e
inducira a error o engano respecto del origen empresarial del mismo.

NOVENO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el
principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”, ya
que lo afirmado precedentemente, afecta la validez y prioridad de la primera
solicitud de autos, y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto por parte de la segundo solicitante “The Coca-Cola Company”, toda vez
que logran formar en este arbitro arbitrador una conviccion en tal sentido.
DECIMO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccion que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el

nombre de dominio en disputa “kokakola.cl”

44



45

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

l.- Que se asigna el nombre de dominio “kokakola.cl” al segundo solicitante esto es

a The Coca-Cola Company.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “kokakola.cl” del primer
solicitante don Octavio José Nigoevic Hernandez.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile
en su oportunidad, por correo electronico.
Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 9 - 2011.
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