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MAT: Asignacion de nombre de dominio “tai-chile.cl”

Santiago, treinta de Abril de dos mil diez.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF11277 de fecha 8 de Septiembre de 2009, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificd al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“tai-chile.cl”; entre José Labreano Sepulveda Jelvez, como primer
solicitante, y The Coca Cola Company, como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"”, en
adelante el "Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por
las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacién y Arbitraje. Que
de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde
al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de
“Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 14 de
Septiembre de 2009, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador,
jurd desempenarlo fielmente y citdé a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 24 de
Septiembre de 2009 a las 10:30 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se noftificd a las partes por carta certificada, y via correo
electréonico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevé a cabo
el dia 24 de Septiembre de 2009, sélo con la asistencia de la parte de
The Coca Cola Company, representada por dona Maria del Carmen
Robinson R., y en ausencia del primer solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de don
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José Labreano Sepulveda Jelvez, hizo valer ante este Tribunal Arbitral
sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio *“tai-
chile.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que se frata
de una empresa relacionada con servicios orientados a empresas
industriales y, cuya difusion y conocimiento de la labor que realiza, se
hace posible a través de Internet, por ello decidieron ofrecer y vender
sus servicios por este medio, para lo cual contratdé a NIC Chile, el
registro del nombre de fantasia “TAI-CHILE"”, pues la razén social de la
empresa que representa “Tecnologia de Aplicacion Industrial y Cia.
Ltda” es muy extenso, y que corresponderia a las iniciales; b) Que en
primer instancia realizaron las gestiones para el dominio “taichile.cl”, lo
que no fue posible por que se atrasaron en el pago, por lo que ese
dominio le fue asignado a otra empresa, y en consecuencia decidieron
buscar una alternativa, llegando a la opcidon de www.taichile.cl; c)
Que al ingresar en buscadores de la web, “tai, Tai o Tai-Chile”, no se
encontraron resultados relacionados con la compania Coca Cola
Company, ni con productos asociados a ella, ademds, de que entre
ambas empresas no existe competencia o similitud ya que las areas de
explotaciéon, sectores econdmicos e incluso potenciales clientes son
totalmente distintos; d) Que es de suma importancia contar con
prestancia y genera credibilidad a sus clientes mediante una gama de
productos y servicios que ofrecer, y que por ello es relevante lograr
entrar en estos mercados mediante la difusion masiva como es la
pdgina web vy los sitios Internet, genere un plus enorme; y ) Que se
actlua totalmente de buena fe, sin querer perjudicar en ningun sentido
a ofra empresa y actuando transparentemente, con la mejor
disposicion que les permita obtener la herramienta de trabagjo
indispensable para darse a conocer en el pais con el nombre de la
empresa;

6.- Porsu parte, también dentfro de plazo, las parte de The Coca Cola
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Company, hizo valer sus derechos y pretensiones, para lo cual sostuvo y
demostré lo siguiente: a) Que es creador vy ftitular de la marca
registrada “Tai”, inscrita en Chile desde el ano 1971, sin perjuicio de us
existencia y presencia en el extranjero; b) Que es una prestigiosa y
reconocida empresa extranjera, dedicada principalmente al rubro de
bebidas gaseosas, cuya fama y notoriedad en el mercado es
indiscutida; c) Que es fitular tanto en Chile como en el extranjero de Ia
marca de bebidas de fantasia TAI, y que si bien no se comercializa
masivamente en Chile, es una marca inscrita en nuestro pais desde
hace mds de cuarenta anos, siendo sus derechos exclusivos
absolutamente indiscutidos; d) Que sin perjuicio del uso y registro de Ia
marca TAIl en el extranjero, también registré oportunamente su marca
en Chile, conforme a lo siguiente:

e  Registro N° 601.018 para distinguir productos de la clase 32;

e Registro N° 790.681, para distinguir servicios de la clase 39;

e  Registro N° 790.680, para distinguir establecimiento comercial;

e  Rregistro N° 789.203, para distinguir establecimiento industrial.

d) Que precisamente en consideracion a que esa marca se encuentra
registrada y fiene un uso a nivel internacional en forma activa y desde
hace muchos anos, se puede afirmar que se frata de una marca
famosa y notoria al menos en el extranjero cuya existencia no puede
desconocerse; €) Que precisamente frente a eso, es que fue alertado
respecto de la solicitud del nombre de dominio ante NIC Chile por la
expresion “tai-chile-cl”; e) Que dado lo anterior en este caso, debe
considerarse como normativa bdsica y rector el Art. 14 del Reglamento
de NIC Chile que senala textualmente que: “Serd 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 vadlidamente

adquiridos por terceros”; f) Que de acuerdo a ello se sientan las bases
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sobre las cuales se deben resolver las pugnas de solicitudes de nombres
de dominio y en definitiva, deben tenerse considerados como
solicitudes vdlidas aquellas que no contrarian las normas vigentes sobre
uso de publicidad, principios de la competencia leal y la ética
mercantil y que no afecten derechos vdlidamente adquiridos por
terceros; g) Que en el presente caso, la solicitud del primer solicitante
no cumple con los supuestos que establece el Reglamento, pues:
confraria las normas vigentes sobre abusos de publicidad; pretende
utilizar una marca agjena para explotarla en su propio beneficio; y
afecta derechos vdlidamente adquiridos por su representado, al
pretender apropiarse de una marca ampliamente registrada en Chile y
en el extranjero; h) Que respecto a la adicion de la palabra Chile al
nombre de dominio solicitado se debe senalar que la misma no otorga
distintividad alguna al nombre de dominio, siendo simplemente
indicativa de un lugar geogrdfico “La Tai de Chile”; i) Que por todo lo
senalado y especial consideracion a la documentacion que se
acompana en el otrosi, se solicita declarar que el nombre de dominio
“tai-chile.cl” corresponde a la extension natural del derecho marcario
de la expresion TAl, derecho que pertenece a esta parte desde hace
casi cuarenta anos en Chile; j) Que en respaldo a sus pretensiones
acompand copia de impresiones del sitio web del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial, que dan cuenta de los registros de la marca
comercial “TAI" en Chile;

7.- Con fecha 16 de Octubre de 2009 se dio fraslado a las partes de
las respectivas pretensiones o aseveraciones efectuadas por cada una
de ellas, para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones
efectuadas por la contraria, sin que ello hay ocurrido;

8.- Que atendido el tiempo franscurrido desde la Ultima gestion, sin
gue ninguna de las partes haya hecho presentacion alguna, y en

consideracion a las normas del procedimiento acordado, en cuya
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virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los
antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntamente con sus reclamaciones, se omitid recibir la causa a
pruebaq, y resolvid derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el nombre de dominio “tai-chile.cl”, esencialmente basado por
una parte en la primera solicitud de nombre de dominio que el primer
solicitante ha hecho; y por la parte del segundo solicitante, quien
acreditod ser fitular de la marca comercial “Tai” en Chile;

10.-  Que, son hechos no controvertidos e indiscutidos en la presente
causa los siguientes:

Q) Que habiendo sido legalmente emplazadas ambas partes, estas
han demostrado un inferés legitimo en la presente causa,
apersondndose en la misma, y haciendo valer en distintas etapas
procesales sus derechos;

b) Que en armonia con lo expuesto en la lefra anterior, ambas
partes han hecho valer sus argumentaciones y consideraciones,
fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, por lo que
debe descartarse cualquier consideracion o argumentacion de mala
fe o infencidén de apropiaciéon de su signo ajeno;

11-  Que si bien ambas partes han dado argumentos de distinta
naturaleza para sostener un derecho o pretensidon sobre el nombre de
dominio *“tai-chile.cl”, resulta determinante para este Arbitro poder
establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre
de dominio en disputa a quien primero lo solicitd, puede afectar
efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante,
creando confusion enfre los usuarios de Internet al hacer uso del

nombre de dominio en disputa;
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12.-  Que segun lo expuesto en el numeral anterior, la razén o motivo
invocada por el primer solicitante, se funda esencialmente en que la
denominacion “Tai-Chile”, corresponde a un nombre de fantasia,
compuesto por las iniciales de la sociedad “Tecnologia de Aplicacion
Industrial y Cia. Ltda”, sin que goce de otras formas de proteccion
juridica, o formas de transmision y publicidad al publico, tales como
nombre comercial o marca comercial;

13.- Que precisamente, sin perjuicio del valor de identificacion o
distintividad que puede otorgdrsele a un “nombre de fantasia de una
sociedad”, es un hecho indiscutido que el primer solicitante don José
Labreano Sepulveda Jelvez, no ha acreditado relacion o vinculo
personal alguno con el nombre de dominio en disputa, en términos de
respaldar seriamente una asociatividad que permita suponer que
detenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa; sino
que lo ha hecho en forma indirecta como socio de la sociedad
“Tecnologia de Aplicacioéon Industrial y Cia. Ltda”;

14.- Que por el contrario, el segundo solicitante ha acreditado ser
titular de la marca comercial “Tai"”, por lo que quedaria confirmado vy
respaldado un legitimo derecho o pretension sobre el nombre de
dominio en disputa, fundado en la preexistencia a su favor de distintas
formas de proteccidén juridica, o de distintas formas de fransmision y
publicidad al publico, Iéase marca comercial;

15.-  Que sin perjuicio de lo anterior, acreditado el legitimo interés del
primer solicitante sobre la denominacion “Tai”, cabe también
preguntarse si la adicion de la expresion “Chile”, hace al nombre de
dominio en diputa una expresion substancialmente diferente en
términos de desvirtuar la validez de la pretensidon del primer solicitante;
16.- Que a juicio de este darbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la

simple adicion a la expresion “Tai” de propiedad del segundo
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solicitante, del nombre que identifica y distingue a nuestro pais —Chile-,
no otorga a la expresion “Tai-Chile” una diferenciacion relevante;

17.-  Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia y similitud entre las expresiones “Tai” y “Tai-Chile”; que
sumado al hecho de que el nombre de dominio “taichile.cl”, también
es de titularidad del segundo solicitante, permite crearse un juicio de la
consistencia de los argumentos de asociatividad o relacion que hace
el segundo solicitante;

18- Es por ello que frente a esta situacion, este Arbitro se hizo la
pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho
de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de
dominio, no obstante ser el segundo solicitante fitular de la marca
comercial “Tai” y el nombre de dominio *“taichile.cl”. Para una
adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante
también acreditara ademds su derecho preferente, por medios de
pruebas aptos y consistentes, todo para desvirtuar lo sostenido por la
contraria, lo que de hecho no ocurrid. Ello, gueda confirmado por las
propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio
“.cl” no deben afectar derechos de terceros;

19.-  Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un
sigho distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
efectivamente ha acreditado el legitimo uso de wun signo
substancialmente similar, y el sustento de su proteccion a través de
privilegios industriales (marcas comerciales), y nombre de dominio, por
un asunto de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo
expuesto en nuestra legislacion y los tratados intfernacionales sobre Ia
materia;

20.- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han
sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la

calidad de "Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la
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prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por |las
partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base
de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba
acompanada por el segundo solicitante para respaldar su pretension,
credndose la conviccidon absoluta de que a este Ultimo corresponde el
mejor derecho sobre el nombre de dominio “tai-chile.cl”;

21.- Que no obstante lo anterior, ademdas el Reglamento contempla
en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre
de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd 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 vadlidamente adquiridos por
ferceros.”.

Y visto ademdas, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL vy los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente 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 y lo dispuesto en los articulos 222 vy
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “tai-chile.cl” a la parte de The
Coca Cola Company. Rechdzase la solicitud presentada por el primer
solicitante, José Labreano Sepulveda Jelvez.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,

no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
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pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su notificacidn a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Coddigo de
Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de la

misma los testigos que mdas abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Carmen Gloria Garcia Maranao Liliana Rocha Estrada
C.l. N° 11.308.049-8 C.I.N° 12.361.632-4




