Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
aguatarapaca.cl

En Santiago a 14 de Noviembre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada

para resolver la disputa respecto del dominio aguatarapaca.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin
de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de
NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante home security Itda (JIMMY ANTHONY JANZ LAZCANO),

domiciliado en 18 Septiembre 1241, Iquique, Iquique; y por la otra, Segundo Solicitante VINA SAN PEDRO
TARAPACA S.A. Rep. por Silva & Cia. (VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A.), domiciliado en Hendaya N° 60
piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 22 de Agosto de 2013, se recibié en mi oficina Oficio N° 18441, materia solicita arbitraje
dominio aguatarapaca.cl en el cual se me propuso como juez arbitro arbitrador del conflicto ya referido
de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de
recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con fecha 26 de Agosto de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile este arbitro arbitrador declard aceptar el cargo y notifico a las partes en conflicto por medio
de carta certificada y las cito para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del
procedimiento para el dia 09 de Septiembre de 2013, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 02 de Septiembre de 2013, mediante mail la juez arbitro notificd a las partes que la
audiencia fijada para el dia 09 de Septiembre se suspendia por imposibilidad de la juez arbitro,
quedando asi reprogramada para el dia 10 de Septiembre a las 12:00 horas.

Que con fecha 10 de Septiembre de 2013, siendo las 12:10 horas se llevé a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A.
Rep. por Silva & Cia. (VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A.), quienes confieren poder a dofia Maria
José Arancibia Obrador, abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Hendaya N° 60 piso 4,
Las Condes, Santiago y con la inasistencia del Primer Solicitante home security Itda (JIMMY
ANTHONY JANZ LAZCANO), y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador
con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliacion que ponga término al presente juicio arbitral
ylo de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentacién NIC. Al contarse con la sola
presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del
procedimiento.

Que con fecha 16 de Septiembre de 2013 y dentro del plazo de 5 dias habiles, se presenté demanda
para asignacion de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante VINA SAN PEDRO
TARAPACA S.A. Rep. por Silva & Cia. (VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A.). Que con fecha 22 de
Septiembre se presentd fuera de plazo Argumentos para asignacion de nombre de dominio por parte
del Primer Solicitante home security ltda (JIMMY ANTHONY JANZ LAZCANO).

Que con fecha 25 de Septiembre de 2013, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante se
resuelve, A lo Principal: por presentada demanda por asignacion de nombre de dominio; Primer
Otrosi; por acompafiados documentos con citacion; Segundo Otrosi; se tiene presente patrocinio y
poder. A presentacion del Primer Solicitante, téngase presente. Que segun punto N° 3 Fijado en las
normas del Procedimiento, “se da inicio a un plazo de 10 dias habiles para observaciones y
comentarios a los escritos y pruebas”.
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7. Que con fecha 29 de Septiembre de 2013 se resuelve que no habiéndose recibido observaciones de
las partes, de acuerdo al punto N°4 fijado en las normas de procedimiento, “Vencido el plazo indicado,
la causa quedara en estado de oir sentencia, y se resolvera la disputa con los argumentos que cada
parte pueda o no haber presentado”, se cita a las partes a oir sentencia.

8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

.- Con el objeto de desarrollar la actividad econémica de venta y produccion de aguas purificadas
para consumo humano, para ello he desarrollado un proyecto de implementacion de alto costo, en el cual he
debido arrendar locales, pagar el costo de peritos en la purificacion de agua etc,. También he formulado toda
una planificacion de unificacion de actividad la cual por este hecho he tenido que postergar , ya que lo mas
importante para el desarrollo de la actividad es su nombre, también ruego que entienda que el hecho de usar
este nombre no es algo que sea presentando para generar dafio alguno , si no, que es después de un estudio
generado por la localidad, region de Tarapaca y luego de agua que es el producto que se comercializara,
también informar a Ud. que debido a que existe un pueblo en la regidén que se llama Tarapaca en el cual se
extraerén productos tipicos para los sabores de esta, es que, se tomo como nombre aguatarapaca, también
quisiera sefialar que nuestra intension fue primero revisar si existia la marca y si estuviera siendo ocupada
por alguna entidad ya sea personal como industrial, quisiera exponer en estos hechos que no veo la
existencia de que la vifia Tarapaca en oponerse en nuestro desempefio como empresa, puesto que, no
representa una amenaza para su comercializacion en su producto en nombre y contenido totalmente
diferente.

Con fecha 28 de Febrero del afio 2013 solicite la inscripcion y registro de marca “aguatarapaca.cl’, y para ello
lo cual envié mi solicitud en tiempo y forma.

Con fecha, 15 de marzo del afio 2013, la empresa VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. Rep. por Silva & Cia.
(VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A.) RUT 91.041.000-8 deduce oposicion a mi inscripcion aduciendo como
fundamento, desconocido, y por lo cual actualmente nos regimos por el procedimiento arbitral que SS, debe
resolver.-

Il.- POR LO TANTO, RUEGO A S8, acceder a lo solicitado y proceder a la inscripcién de la marca
solicitada a mi favor.

9. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

l.- San Pedro cuenta con méas de 1.500 hectéreas plantadas en el Valle Central y en otros de los
principales valles viticolas de Chile, tales como el Elqui, Casablanca, San Antonio-Leyda, Maipo,
Cachapoal, el Maule y Bio-Bio, siempre buscando nuevos y mejores origenes para sus vinos.

Vifia San Pedro es parte del grupo enolégico denominado VSPT Wine Group, conformado por las vifias
San Pedro, Tarapaca, Santa Helena, Misiones de Rengo, Altair, Vifia Mar, Casa Rivas, Finca La Celia y
Bodega Tamari, todas, bodegas reconocidas en Chile y Argentina, cada una con sus propias y distintivas
marcas, y grandes representantes de los mejores vinos que estos terroir pueden producir.

Il.- Entre sus activos podemos encontrar una serie de marcas comerciales entre las que destacan
VINA TARAPACA EX ZAVALA para las clases 30, 31y 32 en especial destaca la cobertura de la Clase 32
INCL.CERVEZAS;AGUAS MINERALES, GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y
ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS

lIl.- Tal como se puede apreciar el nombre de dominio AGUATARAPACA.CL se compone de un signo
distintivo de mi representada y de la expresion “agua” productor que se encuentra dentro del giro de mi
representada, por lo que la existencia de tales elementos haria configurar en el caso de autos, la posibilidad
de confusién en los consumidores en el mercado nacional.

IV.- En definitiva, mi mandante tiene razones de sobra para acreditar el mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa:
- Porque mi mandante creo, desarrolld, posiciono y registré las marcas que se encuentran vulneradas.
- Porque no resulta saludable que la identidad de una organizacion sea utilizada sin su consentimiento. En
efecto, la construccién de identidades es un proceso largo y complejo que entrafia grandes esfuerzos e
inversiones y no resulta justo que dicha identidad pueda verse expuesta algun dafio o distorsion.
- Porque atendidos todos los antecedentes, mi mandante no solamente ha acreditado derechos sobre el



dominio y legitimo interés, sino que por sobre todo ha demostrado un contundente mejor derecho, lo cual ante
la doctrina uniformemente aplicada por los Jueces arbitro de Nic Chile, se traduciria en que los nombres de
dominios deberian otorgarse a quién pueda probar un mejor derecho es decir y legitimo interés.

V.- En base a lo sefialado, es decir, fama, notoriedad y uso extensivo e intensivo que mi mandante
realiza de la expresién TARAPACA, sobre todo tomando en consideracion la naturaleza de su giro, es
evidente que la visibilidad de que hoy goza dicha expresion deriva de la actividad comercial de mi cliente y
por lo tanto, a él le asiste el derecho a capitalizar esta visibilidad que ha construido en torno al concepto,
maxime cuando la internet es un medio por el cual se complementa su actividad.

VI.- POR TANTO, En consideracion a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y lo dispuesto
en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio CL,

A UD. PIDO: Tener por presentada dentro de plazo la presente solicitud de asignacion de nombre de
dominio, someterla a tramitacion y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestion
AGUATARAPACA.CL, sea asignado a mi representada VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A.., con expresa
condena en costas a la parte contraria.

10. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafiados los siguientes documentos:

1.- Documentos que dan cuenta de la personeria para actuar en autos.
2.- Informe de marcas que contienen la expresion TARAPACA.

3.- Impresidn de Nic Chile que acredita la titularidad del nombre de domino TARAPACA.CL
4.- Impresion de la pagina web de mi representada.

5.- Archivo que contiene diversas publicidades de los productos de mi representada.

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentacién de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que seréa responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un
Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde
determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado aguatarapaca.cl, y
si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos
adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca
“TARAPACA’, en las clases 30, 31, 32, y diversos registros marcarios que incluyen la expresion
“TARAPACA" y también ha acreditado ser titular del dominio tarapaca.cl.

3. Que en consecuencia el Segundo Solicitante es titular de registro marcario para la marca TARAPACA
para el producto aguas minerales y similares, puesto que dicho producto se encuentra en la clase 32
del Clasificador Internacional de Marcas. Que las aguas minerales o purificadas para consumo
humano son aquellas que intenta producir y promocionar el Primer Solicitante bajo el nombre de
dominio aguatarapaca.cl

4. Asimismo la expresion TARAPACA forma parte de la razén social del Segundo Solicitante y es por
tanto un atributo de su personalidad.

5. Que al analizar el dominio en disputa aguatarapaca.cl se puede observar que la expresién agua
corresponde simplemente al producto agua que se desea promover y la segunda palabra que
contiene el dominio en disputa es la marca TARAPACA ya registrada para aguas de la clase 32, por
lo cual la composicion del nombre de dominio no es suficientemente distintiva con respecto a la
marca registrada Tarapaca, de manera que la existencia de un sitio web bajo dicho nombre
promocionando aguas minerales o purificadas para el consumo humano causaria confusion a los



consumidores y al mismo tiempo vulneraria los derechos marcarios previamente adquiridos por el
Segundo Solicitante.

6. Finalmente es necesario considerar que la marca Tarapaca para vinos es una marca de larga data de
existencia y de gran uso en el mercado nacional e internacional, plenamente reconocida por los
consumidores, quienes al ver un sitio web denominado aguatarapaca evidentemente se confundiran,
lo cual es incompatible con los derechos marcarios adquiridos por el Segundo Solicitante, asi como
con el uso que hace este solicitante de su marca.

7. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado por parte del Segundo
Solicitante, a través de registros marcarios en la clase 32 que cubre aguas minerales y similares, uso
de su marca y fama de la misma en el mercado, en mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio aquatarapaca.cl al Segundo Solicitante, VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. Rep.
por Silva & Cia. (VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A)

Con respecto a la condena en costas no ha lugar

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 14.163.702-9 RUT: 16.278.653-9



