Santiago, 30 de Abril 2007

Juicio arbitral por revocacién kokkadrink.cl

VISTOS:

Con fecha 26 de Julio 2006, don ENRIQUE ARTURO HAGEMANN GERSTMANN,
domiciliado en San Agustin 390, departamento 1, Con, Vifia del Mar, solicitd la
inscripcién del nombre de domino “kokkadrink.cl” ante el Nic Chile.

Posteriormente, y con fecha 2 de Octubre 2006, la empresa THE COCA-COLA
COMPANY, con domicilio para estos efectos en A. De Cdrdoba 5151, piso 8, Las
Condes, Santiago, y representada por el Estudio Villaseca, del domicilio
anteriormente senalado, solicitb la revocacion del nombre de dominio
“kokkadrink.cl”, lo que dio lugar a este arbitraje de acuerdo con lo establecido en el
Procedimiento de Mediacion vy Arbitraje, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL”
Por Oficio N© 06955 de 14 de Diciembre de 2006, se designd a la infrascrita como
arbitro para la resolucién del conflicto sobre la referida revocacion del nombre de
dominio. Aceptado el cargo en conformidad a la ley, se citd a las partes a una
audiencia de conciliacién y/o fijacion de procedimiento.

Dicha resolucidon, segun consta en autos, fue notificada a las partes por carta
certificada y a Nic Chile por lo que las partes fueron debidamente emplazadas.
Concurridé sélo el segundo solicitante a la audiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento sefialado, representada por don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA,
habilitado de derecho, con delegacion de poder del abogado don Bernardo Serrano
Spoerer, del Estudio Villaseca, y no pudo haber avenimiento, por la inasistencia del
demandado, segln consta en autos.

En mérito de lo anterior, se procedié a fijar el procedimiento arbitral y a fijar los
honorarios arbitrales.

Consta a fs. 15 vy siguientes que el segundo solicitante hizo valer sus derechos,
solicitando que se le revocara el nombre de dominio en disputa al Sr. Hagemann y se
le asignara en definitiva a su representada. A fs. 70 se tuvo por presentada dicha
demanda. Transcurrido el plazo del traslado, el demandado no presentd sus
argumentos, ni rebatié los esgrimidos por el demandante ni apelé al principio de
prioridad. Atendido el mérito de autos, a fs. 71 se cit6 a las partes para oir sentencia
previa certificacion de fs. 70 vta. de la rebeldia del demandado.

CONSIDERANDO:
1° Que el demandante y revocante The Coca-Cola Company presentd, su demanda
aduciendo los siguientes argumentos y probanzas:

a) Que el nombre de dominio "KOKKADRINK.CL"” no es el producto del ingenio de
la demandada ni obra de la casualidad, sino que ha sido solicitado abusivamente y
de mala fe por don Enrique Arturo Hageman Gerstmann, quien lo inscribid sin el
consentimiento ni el conocimiento de la demandante, creador y propietario de la
famosa marca internacional "COCA-COLA", registrada en innumerables paises y, en
Chile bajo los siguientes registros marcarios, a saber:

- No. 483.587, clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, otorgado el 2 de abril de 1997;

- No.485.888, clases 1, 2, 4, 6, 7, 8 otorgado el 14 de mayo de 1997;

- No. 491.207, el cual protege las clases 3 y 5 de fecha 7 de agosto de 1997;



- N0.493.426 el cual protege la clase 32 de fecha 22 de septiembre de 1997;

- No. 508.727 el cual protege la clase 5 de fecha 30 de marzo de 2008;

- No. 516.135 el cual protege la clase 29 de fecha 7 de julio de 1998;

- No0.518.995 el cual protege la clase 32 de fecha 10 de agosto de 1998;

- No. 518.996 el cual protege la clase 32 de fecha 10 de agosto de 1998;

- No. 518.997 el cual protege la clase 32 de fecha 10 de agosto de 1998;

- No0.530.815 el cual protege productos de las clases 12, 19, 20 y 28 de fecha 28 de
diciembre de 1998;

- No. 535.889 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 8 de marzo de 1999;

- No. 540.439 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 13 de mayo de 1999;

- No. 572.211 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 17 de julio de 2000;

- No. 579.308 el cual protege productos de las clases 29 y 30 de fecha 17 de octubre
de 2000;

- No. 596.188 el cual protege servicios de la clase 41 de fecha 17 de mayo de 2001;

- No. No.610.505 el cual protege productos de la clase 5 de fecha 27 de noviembre de
2001;

- No. 614.472 el cual protege productos de las clases 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28 y 34 de fecha 26 de diciembre de 2001;

- No. 621.696 el cual protege productos de la clase 28 de fecha 7 de febrero de 2002;

- No. 621.697 el cual protege productos de la clase 28 de fecha 7 de febrero de 2002;

- No. 624.189 el cual protege productos de las clases 9, 1,, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28 y 34 de fecha 8 de marzo de 2002;

- No. 635.229 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 5 de julio de 2002;

- No. 646.545 el cual protege establecimiento comercial de fecha 23 de octubre de
2002;

- No. 654.010 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 8 de enero de 2003;

- No. 655.452 el cual protege servicios de la clase 35 de fecha 21 de enero de 2003;

- No. 660.978 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 24 de marzo de 2003;

- No. 660.979 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 24 de marzo de 2003;

- No. 666.940 el cual protege establecimiento comercial de fecha 10 de junio de 2003;
- No. 666.941 el cual protege establecimiento industrial de fecha 10 de junio de 2003;

- No. 666.942 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 10 de junio de 2003;

- No. 666.943 el cual protege productos de a clase 32 de fecha 10 de junio de 2003;

- No. 666.947 el cual protege productos de las clases 8 y 11 de fecha 10 de junio de
2003;

- No. 667.377 el cual protege frase propaganda para ser usada en productos de la clase
32 de fecha 17 de junio de 2003;

- No. 672.386 el cual protege productos de las clases 2 y 16 de fecha 1 de septiembre
de 2003;

- No. 679.359 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 24 de noviembre de
2003;

- No. 725.050 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 9 de mayo de 2005;

- No. 725.051 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 9 de mayo de 2005;

- No. 725.958 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 20 de mayo de 2005;

- No. 768.487 el cual protege productos de la clase 32 de fecha 17 de mayo de 2006.

b) Que de otra parte, la demandante es propietaria de numerosos nombres de dominio
que incluyen su marca comercial COCA COLA; COKE O KOKA, a saber, "“koka-
kola.cl”;  “kocacola.cl”; “coca.cl”; “cocacola.cl”; “coca-cola.cl”; “cokecola.cl”;
“lacocacola.cl”; “cocacol.cl”; “cocacolachile.cl”; “cocacolacompany.cl”, entre otros.

c) Que The Coca-Cola Company, es el duefia del producto COCA-COLA consiste en una



bebida gaseosa que se encuentra debidamente registrada en numerosos paises desde
hace muchos afos, la que es conocida y se distribuye mundialmente.

d) Que esta demanda se origina debido a la trasgresion marcaria que se habria
producido al solicitarse el nombre de dominio ya individualizado, debido que el hombre
de dominio es casi idéntico a las marcas comerciales registradas por The Coca Cola
Company para distinguir sus productos en todo el mundo y el mismo se pronuncia de la
misma forma. Sefiala ademas, que el asignatario no detenta derechos ni intereses
legitimos para tal nombre, lo que probéd con numerosa documentacidn, que se
menciona mas adelante. Finalmente, sefiala que la actuacién del demandado se ha
caracterizado por una posicion abusiva y de mala fe. éQué mayor muestra de mala fe
puede existir en este sentido, en que se adopta por un tercero un nombre igual a una
marca comercial famosa y notoria, y se insiste que es creacion propia derivada de su
ingenio? E indica que los hechos antes referidos importan un aprovechamiento ilicito de
la fama del signo de The Coca Cola Company; por lo demas, las buenas costumbres
comerciales, imponen normas minimas de respeto mutuo, normas éstas que impiden el
qgue un comerciante o industrial registre para si un nombre de dominio igual o
extremadamente similar al de otro, toda vez que con ello se causa un considerable
dafio al creador del signo, ya que se le priva del uso del mismo en forma preferente.

e) Finalmente cree el demandante, que con los antecedentes allegados quedd
plenamente acreditado, que al permanecer el hombre de dominio "KOKKADRINK.CL"” en
poder del demandado podria obtener un aparente titulo de legitimidad sobre un acto
abusivo y de mala fe, que importa el aprovechamiento de la creacién intelectual ajena y
que causa enormes dafios y perjuicios a los titulares de las famosas marcas
comerciales registradas, infringiéndose el derecho de propiedad garantizado por
nuestra carta fundamental articulo 19 N°© 24 y 25 y la prohibicidon establecida en los
articulos 20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile; que no hay duda que cuando los
consumidores escuchen o vean el término KOKKADRINK creeran erroneamente que se
estd aludiendo al producto de The Coca-Cola Company y en consecuencia, caeran en
todo tipo de confusiones y errores respecto al origen del producto en cuestion.

2° Que el demandante, para acreditar su mejor derecho, acompafié copias impresas
de los certificados de registro marcarios chilenos de la marca COCA COLA, COKE y
similares, para proteger diferentes productos y servicios, asi como copia de los
registros de nombres de dominio “cocacola.cl”; “coca-cola.cl”; “kocacola.cl”; “koka-
kola.cl”; “cokecola.cl”, mencionados anteriormente.

392 Que segun consta en autos el demandado y actual asignatario del nombre de
dominio en cuestion, no asistio a la audiencia decretada para el dia 28 de Marzo
2007, la que consta en Acta de fs. 13 y no lo hizo después, por lo que todo el juicio
se ventild en su rebeldia, ni detenta derecho o interés alguno sobre la expresion
kokkadrink ni objeté la documentacion del demandante.

4° Los nombres de dominio son la herramienta que permitirdn continuar con el
creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de
cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignacion
del dominio “kokkadrink.cl al demandado, constituiria una causal de error y
confusién en el publico usuario y consumidor, que no se condice con el espiritu de la
normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, Ia
Reglamentacion de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de
propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

Que la doctrina nacional, como la extranjera, estan contestes en el hecho que la
relacion entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por



consiguiente la solucion de los conflictos por revocacion de asignacion de nombres de
dominio, como el de la especie, debe ser fundada, entre otros factores, en atencion a la
propiedad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.
Mas aun, se ha establecido que la incidencia juridica de los nombres de dominios dice
relacion con el libre comercio, con la correcta competencia y con los derechos que
emanan de la personalidad, todos los cuales pueden ser gravemente afectados en caso
de su inscripcion o uso equivoco y generalmente ilicito.

50 Que en el presente caso, este sentenciador considera que todo registro de
nombre de dominio debe ser protegido, salvo que el demandante de revocacion
demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe y que al respecto la
inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva, si se cumplen las 3
condiciones que sefala el Reglamento, en su art. 22:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca
de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un
nombre por el cual el reclamante es reconocido

2. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio y

3. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

En estos supuestos la fama y notoriedad de una expresion puede estar dada por
diversas circunstancias, tales como la presencia en el mercado, su publicidad, la
existencia de registros marcarios, etc. los que en la especie concurren implicando
que pretender registrar dicho nombre con fines comerciales, constituye una clara y
evidente apropiacion de un bien ajeno, configurando el requisito de mala fe en un
evidente intento de apropiarse de una expresion ajena, que goza de fama y
notoriedad indiscutida.

6° Que se estima que The Coca Cola Company es titular de derechos validamente
adquiridos sobre la expresidn coca, analoga fonéticamente a kokka, y que el
demandado, al inscribir para si el nombre de dominio kokkadrink.cl actia de manera
contraria a la competencia leal, conviccidn que no emana exclusivamente de la
existencia de registros marcarios, sino que fluye del analisis sistematico de todos los
antecedentes acompafiados, y en especial la fama y notoriedad del uso extensivo
mundialmente de la expresidon coca, y confieren en conjunto al titular de dicha
marca The Coca Cola Company, un mejor derecho sobre el nombre de dominio
kokkadrink.cl, pues la notoriedad alcanzada por la marca es indiscutible e innegable,
por lo que existen o se ha generado un posicionamiento especifico y existe una
asociacion de los consumidores entre la expresion identificatoria y el producto que
provee la empresa.

7° Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de diversos nombres de
dominio que contienen la expresidn coca, se estimara por este juez como argumento
basal para acoger la demanda de revocacién, lo que ha avalado con los abundantes
antecedentes de mejor derecho que obran en su favor, entre ellos, la circunstancia
de ser titular, como ya hemos dicho, de varios nombres de dominio que contienen a
su inicio la palabra coca, que fonéticamente es idéntica a kokka, e indudablemente,
la titularidad de los registros marcarios también ya indicados. Que estos argumentos
son decisorios de mejor derecho a favor del demandante, respecto del nombre de
dominio kokkadrink.cl, toda vez que cualquier consumidor o usuario que digite
kokkadrink.cl, creerd que esta ingresando al portal de la demandante. Por todo lo
expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion que existe por parte del
demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa kokkadrink.cl.




89 Que este Tribunal considera aplicable en este caso, el principio de libertad de
emprendimiento en materia econdmica, que reconoce la Constitucion Politica del
Estado en el art. 19 No. 21, como derecho subjetivo publico que favorece al
demandante.

99 Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las facultades que le han
sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar 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 justamente,
sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado los antecedentes
hechos valer por el segundo solicitante, para respaldar su pretension, credndose la
conviccion mas absoluta de que es a éste Ultimo a quien le corresponde el mejor
derecho sobre el dominio kokkadrink.cl.

Por estas consideraciones y visto ademas lo dispuesto en la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl y su anexo 1 sobre
procedimiento de Conciliacidon y Arbitraje, arts. 636 y siguientes del C.P.C., y arts.
222 y siguientes del COT

SE RESUELVE

Que se acoge la demanda de revocacion planteada por The Coca-Cola Company vy
asignase el nombre de domino “kokkadrink.cl” al demandante, esto es, a The
Coca-Cola Company, Rut 78.169.860-1

Las costas del presente arbitraje seran soportadas Unicamente por el reclamante.

Notifiquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y ademas por
correo digital conjuntamente con Nic chile.
Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile.

Dictada por dofia Janett Fuentealba Rollat, Juez Arbitro y autoriza el Secretario ad-
hoc el Notario de Santiago don Pedro Sada Azar.
Rol 96-2006

Janetg Fuentealba Rollat
Juez Arbitro
Nic Chile



