Fallo Revocacion de dominio "powerade.cl"

Arbitraje por la revocacion del nombre de dominio powerade.cl
Oficio NIC 5407-2005

Santiago, 26 de Julio de 2006.

VISTOS, Y CONSIDERANDO

1. Que, con fecha 14 de junio de 2005, Javier Vinales lriarte solicita la
inscripcidn del nombre de dominio powerade.cl

2. Que, al no interponerse solicitud competitiva alguna, fue asignado el nombre
de dominio powerade.cl al Unico solicitante, don Javier Vinales lIriarte, actual
asignatario.

3. Que, con fecha 15 de Septiembre de 2005, don Max Villaseca Molina, en
representacion de THE COCA COLA COMPANY, solicita ante NIC Chile la
revocacion del nombre de dominio powerade.cl.

4. Que, mediante Oficio OF05407, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro
para la resolucion del conflicto sobre la revocacion del referido dominio.

5. Que, con fecha 18 de Noviembre de 2005, el infrascrito acepta el
nombramiento de arbitro, mediante resolucion de la misma fecha en la cual,
ademas, se cita a las partes a una audiencia de conciliacion o de fijacion de
procedimiento para el dia 2 de Diciembre de 2005 a las 9.30 horas en Malaga 232
E, Las Condes, siendo dicha aceptacién notificada a las partes por correo
electrénico y por carta certificada.

6.  Que, con fecha 2 de Diciembre de 2005, se efectia el comparendo fijado para
ese dia, compareciendo sélo don Oscar Rodriguez Baeza, quien exhibe poder para
representar al Reclamante, THE COCA-COLA COMPANY, acreditando la
consignacion de los honorarios provisionales correspondientes;

7. Que, en la audiencia referida, no pudo haber acuerdo pues sélo asistié una
de las partes, por lo que se fija el procedimiento arbitral, el que es notificado a
ambas partes por correo electronico.



8. Que, con fecha 15 de Diciembre de 2005, el Reclamante acredita la
consignacion del remanente de los honorarios arbitrales correspondientes.

9. Que, con la misma fecha 15 de Diciembre de 2005, don Max Villaseca
Molina, en representacion del Reclamante, THE COCA-COLA COMPANY,
solicita la revocacidon del nombre de domino powerade.cl. Fundamenta su
solicitud en las normas contenidas en la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro del Dominio CL, en particular lo dispuesto en los
articulos 14, 20, 21 y 22 de dicha Reglamentacién y en la Constitucion
Politica del Estado, articulo 19 numeros 24 y 25. En su presentacion sefiala:

i)

Que, el nombre de dominio powerade no es producto del ingenio
de la demandada ni obra de la casualidad, sino que ha sido
solicitado abusivamente y de mala fe, pues el demandado lo
inscribio sin consentimiento ni el conocimiento de The Coca Cola
Company

Que, powerade corresponde a una famosa marca internacional,
registrada tanto en Chile como en el extranjero bajo diversos
registros.

Que, en Chile se encuentra registrada bajo los nimeros 694.577,
901488 y 425622, éste ultimo registro fue otorgado en 1994,

Que, THE COCA-COLA COMPANY es el duefio del producto
powerade, que corresponde a una bebida deportiva que tiene tres
sabores distintos.



V) Que, esta bebida se distribuye a nivel mundial en gimnasios,
clubes deportivos, y en general en lugares donde se practican
deportes.

vi)  Que, esta demanda se sustenta debido a la trasgresion marcaria
que se ha producido al solicitarse el nombre de dominio de autos,
debido a que éste es idéntico a la mundialmente conocida marca
powerade de propiedad de THE COCA-COLA COMPANY.

vii)  Que, el asignatario no detenta derecho o interés alguno sobre la
expresion powerade.

vii)  Que, basado en todos estos hechos es posible concluir que el
demandado esta actuando de mala fe.

iX)  Que, los hecho antes sefialados importan un aprovechamiento
ilicito de la fama del signo de THE COCA-COLA COMPANY

X) Que, en un otrosi, acompafian copias de certificados de
inscripcidn de la marca comercial powerade en: Chile, China,
Canada, México, Filipinas, Brasil, Barbados, Fiji, malasia, Nueva
Zelanda, Nueva Guinea, Salomon, Singapur, Costa Rica,
Paraguay, etc..

10. Que, con fecha 2 de Enero de 2006, se provee y se notifica a ambas partes,
la presentacion de THE COCA-COLA COMPANY y se da traslado a la otra
parte para que haga sus descargos. Don Javier Vinales lIriarte no hizo
presentacion alguna.



11. Que, con fecha 4 de Abril de 2006, don Max Villaseca Molina solicita se cite
a las partes a oir sentencia.

12. Que, con fecha 4 de Abril de 2006, y no existiendo hechos sustanciales
pertinentes y controvertidos, se cita a las partes a oir sentencia y se les
notifica de esta resolucion por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que, el articulo 6 de la Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL dispone que "por el hecho de solicitar la inscripcion de
un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] libera
de cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias
de la Computacion, a NIC Chile y a sus funcionarios y asesores, por las
obligaciones, responsabilidades y otros actos o hechos que le generen obligaciones
al solicitante, renunciando expresa y anticipadamente a las acciones legales”;

2. Que, el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala
que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidn 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;

3. Que, s6lo THE COCA-COLA COMPANY ha invocado y acreditado en este
juicio arbitral los que estima son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio
cuya revocacion se pretende, sin que el Actual Asignatario haya demostrado interés
alguno en defender el dominio objeto de este arbitraje;



4. Que, palabra "POWERADE" corresponde a una expresion de origen anglo-
sajon, pero sin significado conocido y por lo tanto es una palabra arbitraria, a la que
el demandado no puede arrogarse su creacion;

5. Que, esta expresidon se encuentra registrada en nuestro pais a lo menos
desde 1994, es decir 11 afos antes de la traba de la litis;

6. Que, asimismo, THE COCA-COLA COMPANY ha demostrada que la marca
comercial powerade se encuentra masivamente inscrita a su nombres en mercados
muy importantes como Canada, Brasil, por nombrar algunos;

7. Que, es de conocimiento personal de arbitro la existencia de un producto,
mas especificamente, bebida fortificante para deportistas, cuya procedencia
comercial es THE COCA-COLA COMPANY;

8. Que, el hecho que el reclamante haya acreditado la existencia de multiples
registros necesariamente no hace famosa a una expresion, mas la existencia de los
registros invocados por el reclamente unido al conocimiento personal que éste
arbitro tiene del producto POWERADE, permiten sefialar que se trata de una marca
que goza de fama y notoriedad.

9. Que, en complementacion de lo anterior, el Actual Asignatario no objeto
ninguna de las pruebas rendidas por THE COCA-COLA COMPANY;

10. Que, el Actual Asignatario inscribi6 como nombre de dominio la expresion
powerade.cl el dia 14 de junio de 2005, esto es, 11 afios después del primer
registro marcario en Chile a nombre de THE COCA-COLA COMPANY;

11.  Que, en cuanto a la mala fe del Actual Asignatario, es necesario hacer las
siguientes consideraciones:



a)  Que el nombre de dominio cuya revocacion se solicita corresponde en forma
exacta a la marca comercial "Powerade" registrada por el Reclamante ante el
Departamento de Propiedad Industrial, bajo el N°425.622 de fecha 11 de Octubre de
1994;

b)  Que el Actual Asignatario no ha acreditado tener derecho o interés legitimo
alguno con respecto al nombre de dominio en conflicto;

c)  Que, a juicio de este arbitro, el Reclamante ha aportado documentos y
evidencia que permita inferir que don Javier Vinales conocia la marca comercial
POWERADE, pues tratdndose de una marca famosa, es evidente que su inscripcion
fue movida por la posibilidad de obtener una ventaja econoémica, lo que permite
inferir que existen a lo menos circunstancias que evidencien o demuestran la mala
fe;

12. Que, teniendo presente los legitimos derechos e intereses hechos valer por
THE COCA-COLA COMPANY, y atendida la sana razon y justa prudencia que debe
observar este arbitro,

SE RESUELVE:

Acdjase la demanda de revocacion planteada por THE COCA-COLA COMPANY.
Asignese el nombre de dominio powerade.cl al Reclamante, esto es THE COCA-
COLA COMPANY.

Las costas de este arbitraje seran soportadas unicamente por el Reclamante.
Notifiquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Patricio de la Barra Gili.



