Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio nuggets.cl
Santiago, a 22 de Mayo de 2007.
VISTOS:

Primero: Que por oficio OF06961 de 14 de diciembre de 2006, el
cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la
inscripcidén del nombre de dominio nuggets.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, dgque son
partes en dicho conflicto El1 Golfo Comercial S.A., representada
por don José Guarachi, ambos domiciliados en Las Urbinas 53,
Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de ©primer
solicitante del nombre de dominio nuggets.cl, el cual pididé a su
favor el dia 05 de septiembre de 2006, a las 20:54:37 GMT vy
Reckitt & Colman (Overseas), representada por el Estudio Silva &
Compafiia, en la persona de Johanna Calderdén, todos domiciliados
en Hendaya N° 60, Piso 4°, Las Condes, Santiago, quien tiene 1la
calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio
nuggets.cl, el cual pididé a su favor el dia 27 de septiembre de
2006 a las 14:39:06 GMT.

Tercero: Que por resolucién de fecha 15 de diciembre de 2006,
la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptd el cargo vy
jurd desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible,
fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 21 de diciembre de 2006 a las 9:15
horas.

Cuarto: Que la resolucidén v la citacién referidas
precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las
partes y a NIC Chile con fecha 15 de diciembre de 2006, segln
consta de los comprobantes de envio por correo certificado que
rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que con fecha 21 de diciembre de 2006, a las 09:15
horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de
don Rodrigo Ledn, quien comparecié a nombre del segundo
solicitante del nombre de dominio, y en rebeldia de la primera
solicitante, levantdndose el acta que rola a fojas 17 de autos.

Sexto: Que con fecha 26 de diciembre de 2006 se notificd a las
partes lo obrado en la audiencia de fojas 17, segun consta del
atestado de fojas 19.

Séptimo: Que, por escrito de fecha 04 de enero de 2007, el cual
rola a fojas 20 de autos, la parte de Reckitt & Colman
(Overseas), presentd demanda por asignacidén de nombre de dominio
nuggets.cl, exponiendo lo siguiente: Primeramente, cita el
derecho aplicable al caso, expresando dque 1la Internet en su
regulacién y evolucién ha resultado incierta 'y erratica,
constituyendo un gran desafio para los legisladores y Jjueces el
intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales
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del derecho. Al respecto la internet no es, o no debiera ser, una
realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino
por el contrario, como una actividad humana méds, debe dar cuenta de
los principios legales esenciales que regulan el actuar econdmico
humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. Que en
esta evolucidén legal, wuno de los principios fundamentales del
derecho econdémico tiene que ver con el hecho de que a los actores
comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria
comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades
honestas, creativas y emprendedoras, cuya proteccidén legal en
definitiva se traduce en una proteccién del Dbien comtn. Esta
disquisicién, que apela a los principios bésicos del derecho
econémico, resulta esencial para entender la pretensidén de la
parte, y se traduce en una firme y radical llamado a que una
realidad como la internet no puede, de un dia para otro, so
pretexto de deficiencias en 1la concepcidén y regulaciédn de dicha
realidad, quebrar o negar ©principios esenciales del actuar
econémico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de
la personas en la produccidén de un bien o servicio que beneficia a
la comunidad deben ser amparados. Que en este sentido, aspira a que
este caso sea evaluado més alla de la tentacidén de aplicar
simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, gque en muchos
casos involucra una profunda injusticia, y da una mala sefal a los
actores econdmicos, y manifiesta que 1los <criterios que estén
aplicando los arbitros de internet en el mundo entero se han ido
refinando, de manera que estos jueces han ido mas alld del miope

criterio inicial "first <come first served", para analizar los
conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la
tesis del "mejor derecho". Asi, esta concepcidén impuesta desde el

horizonte de los ingenieros "llegué primero v punto" ha sido
superada y la parte solicita que al fallarse este caso, se analice
desde una perspectiva global integral. Que para comprender la

legitimidad de su pretensidn, resulta fundamental seflalar  que
RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD. es una destacada vy
ampliamente posicionada empresa dedicada a 1la fabricacidén vy

comercializacidén de productos para el hogar y la higiene y cuidado
personal, la cual se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho
que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres en el rubro.
En tal sentido, ©protegidé como marcas comerciales el concepto
“Nugget”, bajo los siguientes registros de marcas: 1) 000001,
HERSHEY’S NUGGETS, denominativa, N° registro 704058, clase 30; 2)
000002, NUGGUETS, mixta, N° Registro 538252, <clase 2 vy 3, det.
Cobertura Espanol, incluye clase 2; 3) 000003, NUGGETS,
denominativa, N° Registro 562341, <clase 3; 4) 000004, NUGGET,
denominativa, N° Registro 562340, <clase 3; 5) 000005, NUGGET,
denominativa, N° Registro 568856, <clase 30; 6) 000006, NUGGET,
mixta, N° Registro 671276, <clase 2 vy 3; 7) 000007, NUGGET,
denominativa, N° Registro 671542, clases 1, 2, 3, 6, 16, 17, 21,
Establecimiento Comercial; 8) 000008, NUGGET, denominativa, N°
Registro 671543, clases, 1, 2, 3, 6, 16, 17 y 21, Establecimiento
Industrial; 9) 000009, NUGGET, denominativa, N° Registro 692101,
clase 39; 10) 000010, NUGGET, denominativa, N° Registro 680279,
clase Establecimiento comercial 1 a 34; 11) 000011, NUGGET,
denominativa, N° Registro 680730, «clases 35 y 39; 12) 0000125,
NUGGET, Mixta, N° Registro 719210, clase 3, todos los productos de
la clase 3; 13) 000013, NUGGET, Mixta, N° Registro 723279, clases,
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i, 2, 3, 1le, 17; 14) 000014, NUGGET, denominativa, N° Registro
723832, clase 18; 15) 000015, NUGGET, denominativa, N° Registro
743054, clase 25, calzado en general; 16) 000016, NUGGET,
denominativa, N° Registro 743055, clase 6, 7, 8, 9, 11, 21, 24; 17)
000017, NUGGET A SUS PIES, frase de propaganda, N° Registro 632559,
clase 3, 27; 18) 000018, NUGGET A SUS PIES, frase de propaganda, N°
Registro 682634, clase 16; 19) 000019, NUGGET  AUTOBRILLO,
denominativa, N° Registro 557607, <clase 3; 20) 000020, NUGGET
BRILLANTEMENTE A SUS PIES, denominativa, N° Registro 544342, clase
3; 21) 000021, NUGGET BRILLANTEMENTE A SUS PIES, denominativa, N°
Registro 544343, clase 2; 22) 000022, NUGGET DESTAC, denominativa,
N° Registro 461381, clase 3; 23) 000023, NUGGET DESTAC LIMPIA Y
BRILLA, denominativa, N° Registro 562331, <clase 3; 24) 000024,
NUGGET DURAFILM, denominativa, N° Registro 681554, clase 3; 25)
000005, NUGGET EXPRESS, denominativa, N° Registro 697268, clase 3;
26) 000026, NUGGET EXPRESS, denominativa, N° Registro 697270, clase
2; 27) 000027, NUGGET GOLD, denominativa, N° Registro 621219, clase
3; 28) 000028, NUGGET LIMPIA Y BRILLA, denominativa, N° Registro
557608, clase 3; 29) 000029, NUGGET MAXI BRILLO, denominatiwva, N°
Registro 766163, clase 3; 30) 000030, NUGGET MAXI BRILLO PLUS,
denominativa, N° Registro 766164, clase 3; 31) 000031, NUGGET
MAXIMO, denominativa, N° Registro 543079, clase 3; 32) 000032,
NUGGET MAXIMO AUTOBRILLO, denominativa, N° Registro 672602, clase 3;
33) 000033, NUGGET MAXIMO BRILLO, denominativa, N° Registro 671496,
clase 3; 34) 000034, NUGGET N DESTAC, MIXTA, N° Registro 534000,
clase 3; 35) 000035, NUGGET N DESTAC, denominativa, N° Registro
538255, <clase 3; 36) 000036, NUGGET N MAXIMO BRILLO, Mixta, N°
Registro 671495, clase 3; 37) 000037, NUGGET N ROJA, Mixta, N°
Registro 533999, clase 3; 38) 000038, NUGGET N ROJA AUTOBRILLO,
Mixta, N° Registro 543077, clase 3; 39) 000039, NUGGET POLIFILM,
denominativa, N° Registro 713151, clase 3, Det. Cobertura espafol,
productos de la clase 3; 40) 000040, NUGGET PRACTIC, denominativa,
N° Registro 531769, clase 3; 41) 000041, NUGGET pratik,
denominativa, N° Registro 767859, clase 3; 42) 000042, NUGGET ROJA
AUTOBRILLO, denominativa, N° Registro 543078, clase 3; 43) 000043,
NUGGET SHINEGUARD, denominativa, N° Registro 621221, clase 3; 44)
000044, NUGGET SPORT NEUTRA BALLS, Mixta, N° Registro 652509, clase
3; 45) 000045, NUGGET TRAPEA Y RBILLA, denominativa, N° Registro
557602, clase 3; 46) 000046, NUGGETOONS, denominativa, N° Registro
472255, clase 3. Agrega que utiliza en forma efectiva la marca
NUGGET y ha gastado ingentes sumas de dinero para promocionarle para
el mercado nacional. Hace notar que los conceptos NUGGET y NUGGETS
se estructuran en base a la marca comercial que identifica en el
mercado a la parte y sus productos, RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LTD., y se utiliza wuna marca comercial debidamente registrada,
vulnerdndose abiertamente un derecho de ©propiedad sobre esta
expresidn, que es anterior a cualquier registro que pueda alegar el
primer solicitante. En este sentido, estima que el hecho de 1la
igualdad de conceptos vy anterioridad registral es antecedente
suficiente como para que el dominio en cuestidén sea asignado a la
parte, y a mayor abundamiento, existe uso efectivo de las marcas,
hecho publico y notorio en todos los supermercados y tiendas de
abarrotes del pais en que las ceras NUGGET son profusamente
comercializadas. Denuncia aprovechamiento por parte de 1la
demandada de la trayectoria vy posicionamiento de la marca
lograda por la parte, invoca los articulos 14 vy 22 del
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Reglamento de Nic Chile, acusa riesgos de dilucidén y confusidn
marcaria, y en mérito de todo ello, en suma buena fe, interés
legitimo, marcas comerciales, anterioridad registral, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, solicita se 1le reconozca el mejor derecho al
nombre de dominio en disputa y le sea asignado en definitiva.

Octavo: Que por resolucidén de fecha 10 de enero de 2007,
notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 36 de
autos, se confiridé traslado de la demanda a la primera
solicitante, el que fue evacuado en rebeldia.

Noveno: que por resolucién de fecha 29 de enero de 2007,
notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 36 de
autos, se recibidé la causa a prueba, fijandose como hechos
substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la denominacidén “Nuggets”.
2.- Utilizacidén efectiva que las partes efectuan, han efectuado
o efectuardn, fundada en hechos concretos, de la denominacidn
“Nuggets”.

Décimo: Que durante el curso del Jjuicio se rindieron por las
partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Reckitt & Colman (Overseas)los siguientes
documentos: 1.- Lista de marcas que incluyen la sigla NUGGET
(fojas 32 a 35 vy 39 a 46); 2.- Impreso del sitio web
www.prisa.cl, catdlogo de ceras y renovadores (fojas 47 y 48);
foto de productos NUGGET (fojas 49).

Por la parte de El Golfo Comercial S.A. no se rindieron pruebas.

Undécimo: Que por resolucidén de fecha 17 de mayo de 2007,
rolante a fojas 52 de autos, se citdé a las partes a oir
sentencia

CONSIDERANDO:

Primero: Que la documental acompahada a los autos, en 1los
términos expuestos en el acdpite décimo de la parte expositiva,
no fue objeto de impugnacidén, razdén por la cual se la tiene por
reconocida.

Segundo: Que el objeto del ©presente Juicio <consiste en
determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre
de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos dque 1la
posicidén de los litigantes de este Jjuicio en relacidén con el
nombre de dominio en disputa es la siguiente: la primera
solicitante, El Golfo Comercial S.A., ha demostrado ser 1la
primera solicitante del nombre de dominio, lo cual la ampara con
la presuncidén de mejor derecho y buena fe en su inscripcidn que
se expresa en el principio "First come, first served",
presuncidén que no es, sin embargo, una presuncién de derecho y
puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de esa presuncidn,
dicha parte no presentd argumentos ni rindié  pruebas,
permaneciendo en rebeldia durante todo el proceso. En cuanto a
la segunda solicitante, Reckitt & Colman (Overseas) Ltda.,
demostrd ser titular de numerosas marcas comerciales para la
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denominacién Nugget o que la incluyen, desde fecha anterior a la
solicitud de nombre de dominio por el demandado (documentos de
fojas 32 a 35) y desarrollar con ella una linea de productos
para el hogar que se publicita y comercializa ampliamente en el
mercado, siendo del caso estimar que, en forma adicional a la
prueba rendida al respecto, tal linea de productos bajo la marca
“nugget” goza de fama y notoriedad en el mercado nacional. Por
otra parte, la circunstancia de que el dominio en disputa es
casl exactamente similar a la marca, diferencidndose de ella en
solo una letra final, que sdélo la pluraliza, hace atendibles los
riesgos de confusidén y dilucidén marcarios que denuncia la
demandante, y en conclusidén, este Tribunal de equidad estima que
se dan los supuestos para estimar que la demandante, Reckitt &
Colman (Overseas) Ltda., ha demostrado tener un mejor derecho al
nombre de dominio en disputa y utilizarlo ampliamente, al tenor
del auto de prueba de fojas 37, razones por las cuales daréa
lugar a su demanda, en los términos que pasan a expresarse en la
parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademéds, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes
del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje, de
Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Reckitt &
Colman (Overseas) Ltda. en contra de El Golfo Comercial S.A., y
se asigna el nombre de dominio nuggets.cl a favor de Reckitt &
Colman (Overseas) Ltda., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo
electrdénico con firma digital a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente sentencia por el Arbitro y por un Notario
Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacidén; comuniquese a las
partes y a Nic Chile por correo electrdénico para fines
informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castelldn Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I.
14.347.431-3 y dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-
2.
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