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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

almacensantarita.cl

Santiago, jueves veintiocho de junio de dos mil doce.-
VISTOS:

Con fecha 8 de julio de dos mil once, dofia Cecilia Del Carmen Urrutia
Acuna, con domicilio en 15 %2 Poniente N° 0575, Chile, representada por
Publiguias Yell Chile S.A., domiciliada en AV. Santa Maria 0792, Providencia,
Chile, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “almacensantarita.cl” ante NIC
Chile.

Posteriormente, con fecha 14 de julio de dos mil once Sociedad An6nima
Vida Santa Rita, domiciliada en Av. Apoquindo 3669, Piso 6, Las Condes,
Santiago, representada por Claro Y Compania, domiciliado en Av. Apoquindo
3721, Piso 13°, comuna de Las Condes, Santiago, solicité igualmente la
inscripcién del mismo nombre de dominio “almacensantarita.cl”, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién vy
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N® 15197 de 6 de enero de 2012 se designo al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.
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Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefalada, sélo la segunda solicitante, segun consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones,
reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs.47, sélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el
segundo solicitante cumplié dentro de plazo la obligacién de pagar los honorarios
de este Juez Arbitro.

A fs. 55, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 56, En rebeldia de las partes de evacuar el traslado conferido a fs. 55,
se recibid la causa a prueba y se fijo como punto de prueba “Existencia y hechos
que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio
almacensantarita.cl”.

Afs. 61, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 8 de julio de dos mil once, dofa Cecilia Del
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Carmen Urrutia Acuna, solicité la inscripcion del nombre de dominio
“almacensantarita.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 14 de julio de
dos mil once Sociedad Andnima Vifia Santa Rita, solicité igualmente la inscripcion
del mismo nombre de dominio “almacensantarita.cl”, dando lugar al proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido
en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacidén y/o de fijacion del procedimiento sefialada, segun consta
en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo
1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, en el periodo de discusién, hizo valer sus derechos vy
defensas y al respecto expresa que la sociedad Vina Santa Rita, seria una
prestigiosa empresa nacional dedicada al rubro vitivinicola con mas de 40 afios de
actividad en el mercado nacional e internacional. Que habria sido fundada en 1880
por don Domingo Fernandez Concha, en las mismas tierras de Alto Jahuel donde
hoy se ubicarian las principales instalaciones de la empresa.

Que luego de hacer una resefa histérica de la misma, expresa que junto con sus
filiales, comercializarian sus productos en mas de 75 paises, enfocadndose siempre
en el segmento de los vinos de calidad superior, lo que constituiria el sustento que
le habria permitido a Vifa Santa Rita, ubicarse en un lugar de privilegio como
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productor y exportador lider de vinos chilenos.

Afirma que en la actualidad contaria con varios registros de marcas en Chile y cita
al efecto:

1. Registro No. 677351 (que renovo el registro No. 424829) de la marca
SANTA RITA, para distinguir “productos de la clase 33”.

2. Registro No. 636754 (que renovd el registro No. 385639) de la marca
SANTA RITA, para distinguir “vinos” de la clase 33.

3. Registro No. 630267 (que renovd el registro No. 386505) de la marca
SANTA RITA, para distinguir “vinos, bebidas alcohdlicas.” de la clase 33.

4. Registro No. 733068 (que renovo el registro No. 446240) de la marca
SANTA RITA, para distinguir “vinos” de la clase 33.

5. Registro No. 728471 (que renovl el registro No. 446276) de la marca
SANTA RITA, para distinguir “bebidas alcohdlicas.” de la clase 33.

6. Registro No. 880036 de la marca SANTA RITA Bl 100, para distinguir
“vinos, licores y bebidas alcohdlicas en general” de la clase 33.

7. Registro No. 880037 de la marca SANTA RITA BICENTENARIO, para
distinguir “vinos, licores y bebidas alcohdlicas.” de la clase 33.

8. Registro No. 728467 (que renovo el registro No. 446238) de la marca
SANTA RITA CASA REAL, para distinguir “todos los productos” de la clase 33.

9. Registro No. 809476 de la marca SANTA RITA COPA GOURMET, para
distinguir “todos los productos” de la clase 33.

10. Registro No. 912956 (que renové el registro No. 588815) de la marca
SANTA RITA FLORESTA, para distinguir “vinos” de la clase 33.

11.  Registro No. 917326 (que renovo el registro No. 590304) de la marca
SANTA RITA FLORESTA, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohdlicas” de
la clase 33.

12.  Registro No. 613559 (que renové el registro No. 374413) de la marca
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SANTA RITA GRAN VINO PARA BANQUETES, para distinguir “vinos” de la clase
33.

13.  Registro No. 922827 de la marca SANTA RITA PUMANQUE, para distinguir
“vinos, licores y bebidas alcohdlicas en general” de la clase 33.

14.  Registro No. 624535 de la marca SANTA RITA TRIPLE C, para distinguir
“todos los productos” de la clase 33.

15.  Registro No. 794289 (que renovd el registro No. 485164) de la marca VINA
SANTA RITA, para distinguir “aguardiente, bebidas alcohdlicas, vinos, chichas,
sidras y productos de fermentacion alcohdlica, licores diversos destilados y
compuestos” de la clase 33.

16.  Registro No. 844531 de la marca 120 SANTA RITA, para distinguir “vinos,
licores y bebidas alcohdlicas en general” de la clase 33.

17.  Registro No. 922899 (que renovo el registro No. 597629) de la marca
CEPAS FINAS SANTA RITA, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohélicas
en general” de la clase 33.

18.  Registro No. 917327 (que renovo el registro No. 590305) de la marca
DONA PAULA SANTA RITA, para distinguir “vinos, licores y bebidas alcohdlicas
en general” de la clase 33.

Agrega, que en el extranjero, ya a principios del aino 1994 se solicitaba la marca
Santa Rita, entre otros paises en Canad4a, Estados Unidos y el Reino Unido, para
distinguir productos de la clase 33, especificamente vinos y que la marca Santa
Rita también se encontraria registrada como Marca Comunitaria ante la Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior de la Unién Europea, bajo el registro No.
3471026, lo que en la practica significaria que se encuentra plenamente protegida
en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Espafa, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, ltalia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica
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Checa y Suecia.

Argumenta, que su solicitud competitiva, se fundamentaria en la conviccién que la
solicitud de la primera solicitante, dofia Cecilia del Carmen Urrutia Acuia,
vulneraria sus derechos exclusivos sobre la expresion “SANTA RITA” y que se
estimd que no era posible tolerar que se activara una pagina web bajo el ccTLD
“.cl”, la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identificara
a la familia de marcas “SANTA RITA”, expresiébn que contaria con creciente
proteccién legal en Chile y en el extranjero, ya que la misma induciria a error a los
cibernautas, quienes podrian pensar que se trata de un local o almacén de la
Sociedad Anénima Vina Santa Rita, lo cual no sélo la perjudicaria al vulnerar sus
derechos de Propiedad Industrial, sino que a todos los actores de un mercado que
debe ser transparente e informado.

Indica que una pagina web chilena identificada con su marca, produciria confusion
en todos aquellos cibernautas que conocen de los productos que dia a dia ofrece
Sociedad Andénima Vifia Santa Rita, con el dafo que tal confusién podria causar.
Que por lo anterior, cree que si se le otorga el dominio a la contraparte, se verian
perjudicados sus derechos, quien ha registrado su marca SANTA RITA con
anterioridad a la solicitud del dominio por parte del primer solicitante.

Sefala como conclusién, que el primer solicitante buscaria obtener un dominio
que cuenta con la expresion “SANTA RITA” (almacensantarita.cl), la cual se le
asociaria mas que a dofia Cecilia del Carmen Urrutia Acufia, ya que la primera
palabra (ALMACEN) seria una palabra genérica de uso comun, mientras que la
segunda (SANTA RITA), se encontraria desde hace bastantes anos protegida,
otorgandole un mejor derecho.

Arguye, que en el primer otrosi de este escrito, adjuntaria abundante
documentacion que acreditaria la presencia de su marca SANTA RITA en el

mercado externo y que también acompanaria material publicitario que permitiria
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conocer la calidad y caracteristicas de los productos de Sociedad Anénima Vina
Santa Rita.

Que en cuanto al derecho y respecto de sus pretensiones, cita el articulo 14
contenido en el llamado Reglamento de Nic Chile, con lo cual se sentarian las
bases sobre las cuales se deberian resolver las pugnas de solicitudes de nombres
de dominio.

TERCERO: Que sélo la parte del segundo solicitante Sociedad Andénima Vina
Santa Rita , rindi6 prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompano a los
autos en forma legal y sin objecion de contrario: 1) Impresiones de la pagina web
de INAPI, marca SANTA RITA a nombre de Sociedad An6nima Vifia Santa Rita,
No. de registro 677351, concedido el 30/10/2003, que distingue productos de la
clase 33; No. de registro 636754, concedido el 19/07/2002, que distingue
productos de la clase 33; No. de registro 630267, concedido el 16/05/2002, que
distingue productos de la clase 33; No. de registro 733068, concedido el
08/09/2005, que distingue productos de la clase 33; No. de registro 728471,
concedido el 26/06/2005, que distingue productos de la clase 33. 2) Fotocopia
simple del registro de marca SANTA RITA en Canada, registro No. TMA437470 de
fecha 23/12/1994. 3) Fotocopia simple del registro de marca SANTA RITA en
Unién Europea, registro No. 3471026 de fecha 23/03/2005. 4) Fotocopia simple
del registro de marca SANTA RITA en Estados Unidos, registro No. 2275710 de
fecha 07/09/1999. 5) Impresiones de la pagina web de INAPI, marcas SANTA
RITA Bl 100 No. de registro 880036, concedido el 31/03/2010, que distingue
productos de la clase 33; SANTA RITA BICENTENARIO, No. de registro 880037,
concedido el 31/03/2010, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA
CASA REAL, No. de registro 728467, concedido el 29/06/2005, que distingue
productos de la clase 33; SANTA RITA COPA GOURMET, No. de registro 809476,
concedido el 27/02/2008, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA
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FLORESTA, No. de registro 912956, concedido el 25/01/2011, que distingue
productos de la clase 33; FLORESTA, No. de registro 917326, concedido el
15/02/2011, que distingue productos de la clase 33; SANTA RITA GRAN VINO
PARA BANQUETES, No. de registro 613559, concedido el 19/12/2001, que
distingue productos de la clase 33; SANTA RITA TRIPLE C, No. de registro
624535, concedido el 13/03/2002, que distingue productos de la clase 33; SANTA
RITA PUMANQUE, No. de registro 922827, concedido el 29/06/2011, que
distingue productos de la clase 33; VINA SANTA RITA No. de registro 794289,
concedido el 28/04/2007, que distingue productos de la clase 33; 120 SANTA
RITA, No. de registro 844531, concedido el 22/10/2008, que distingue productos
de la clase 33; CEPAS FINAS SANTA RITA No. de registro 922899, concedido el
16/06/2011, que distingue productos de la clase 33; DONA PAULA SANTA RITA
No. de registro 917327, concedido el 15/02/2011, que distingue productos de la
clase 33. 6) Multiples impresiones de paginas web de Internet en las cuales se
puede apreciar la importante presencia de los productos SANTA RITA a nivel
internacional. Se incluyen noticias relativas a premios internacionales.

CUARTO: Que segun consta en autos, es primer solicitante en este juicio dona
Cecilia Del Carmen Urrutia Acuina, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de
dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que
tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, de
los registros de marcas de su propiedad, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados y que esas son las que le interesan e identifican sus
productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en
su oportunidad, como marca a su nombre “almacensantarita”.

SEXTO: Que el sbélo hecho que el segundo solicitante tenga registradas distintas
marcas comerciales, que contengan las palabras “santa rita”, no es suficiente para
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configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le
da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra,
ni impedir que terceros lo soliciten.

Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo
razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.

SEPTIMO: Que la semejanza que alega de su producto “Santa Rita”, con el
dominio pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este
sentenciador, ya que atendida la naturaleza y caracteristicas de los nombres de
dominio y la reglamentacién que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la
especie las normas sobre propiedad industrial.

OCTAVO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante mala fe del primer solicitante.

NOVENO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “almacensantarita.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida
por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos
y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala
fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Cddigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

l.- Que se asigna el nombre de dominio “almacensantarita.cl” al primer solicitante
esto es a dona Cecilia Del Carmen Urrutia Acufa.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “almacensantarita.cl” del
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segundo solicitante la Sociedad An6nima Vina Santa Rita.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile
en su oportunidad, por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 68 —2011.
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