Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “casablancawine.cl”
Santiago, 03 de Marzo de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 18772 de fecha 4 de noviembre de 2013 del
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el
cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro
en el conflicto trabado por oposicién al nombre de dominio “casablancawine.cl”.
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: ALMACEN ORGANICO Y COMPANIA LIMITADA, representada
por Abd, con domicilio en Asturias 110 dto. 214, Las Condes, quien inscribié el nombre
de dominio casablancawine.cl con fecha 20 de abril de 2013, a las 01:34:31 GMT, vy
VINA SANTA CAROLINA S.A., representada por Sebastidn Prieto Damm, con domicilio
en Av. El Bosque 130, piso 12, Las Condes, que inscribid el nombre de dominio
casablancawine.cl con fecha 24 de abril de 2013 a las 19:22:57 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 4 de noviembre de 2013, la cual rola a fojas 4
de autos, el suscrito acepté el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de
dominio “casablancawine.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 11 de noviembre de 2013, a las 9:45 horas.

CUARTO: Que la resolucion vy la citacion referidas precedentemente fueron notificadas
a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 4 de noviembre de 2013
y a las partes por correo electrdnico de la misma fecha y por carta certificada de fecha
6 de noviembre de 2013, segln consta en comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de
autos.

QUINTO: Que el dia 11 de noviembre de 2013, a las 9:45 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de don Sebastian Prieto Damm, por la
oponente, y en rebeldia de la primera solicitante, levantdndose el acta que rola a fojas
16 de autos.

SEXTO: Que con fecha 11 de noviembre de 2013 se notificd a las partes lo obrado y
resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 16, segin consta a fojas 18.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2013, rolante a fojas 19
de autos, la parte de VINA SANTA CAROLINA S.A., expuso sus argumentos de mejor
derecho al nombre de dominio “casablancawine.cl” en los términos siguientes: Que
VINA SANTA CAROLINA S.A. se desempeiia en el pais en el rubro vitivinicola, y que
tanto ella como su empresa relacionada Vifia Casablanca poseen derechos legitimos al
nombre de dominio. Que VINA SANTA CAROLINA S.A. nace en el afio 1875, y que
dentro del Holding a que pertenece se encuentra Vifia Casablanca, fundada como vifia
boutique en el afo 1992. Que es titular de marcas tales como “Casablanca”, registro
904.883, denominativa para la clase 33 y “Casa blanca”, registro 1.029.533,
denominativa para la clase 33. Que es, ademas, duefia de nombres de dominio tales
como vifiacasablanca.cl y vinocasablanca.cl, junto a otros que menciona y que
contienen la expresion “Casablanca”. Que la expresiéon en disputa identifica los
productos elaborados por la parte, lo que le depara riesgos de confusidon con los
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consumidores. Alega la notoriedad de sus actividades y marcas, invoca derecho,
consistente en el articulo 10 bis del Convenio de Paris, invoca derecho preferente, el
que ampara en el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, alega mejor derecho, en
mérito de todo lo cual concluye solicitando le sea asignado el dominio en definitiva,
con costas.

OCTAVO: que por resolucién de fecha 16 de diciembre de 2013, rolante a fojas 63 de
autos, se confirid traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia de la
primera solicitante.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 2 de enero de 2014, rolante a fojas 64, se
recibid la causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion
"casablancawine" o en sus partes componentes. 2.- Utilizacidn efectiva que las partes
han realizado, realizan actualmente o realizardn en el futuro, de la expresidn
"casablancawine" o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de VINA SANTA CAROLINA S.A., la documental conformada por: 1) Copias de
registros marcarios (fs. 24 a 27); 2) Impresos de registros de nombres de dominio (fs.
28 a 41); 3) impresos de pagina web de Vifia Casablanca (fs. 42 a 49); 4) Impreso de
factura de exportacién de Vifia Casablanca (fs. 50); 5) Etiquetas de vino casablanca (fs.
51 a 60); 6) Impreso y botella de vino “Cefiro” de Vifia Casablanca (fs. 61); 7) Guia de
despacho de Viiia Carolina N2 010695 para el traslado de una botella de vino “Cefiro”
(fs. 62).

La parte de ALMACEN ORGANICO Y COMPANIA LIMITADA no rindié pruebas.
UNDECIMO: Que por resolucién de fecha 27 de enero de 2014, rolante a fojas 68, se
citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y
se le atribuye valor probatorio.

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
que la posicidn de los litigantes de este juicio, en relacién con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de ALMACEN ORGANICO Y COMPANIA
LIMITADA, justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncidon de mejor derecho y
buena fe en su inscripcién que se expresa en el principio "First come, first served",
presunciéon gue no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante
prueba en contrario. Que fuera de esa presuncidn, no rindié argumentos ni pruebas en
el proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de VINA SANTA CAROLINA S.A., demostrd su
vinculacion con la Vifia Casablanca (fs 62), y a través de ella la titularidad de las marcas
“Casablanca” (fs. 24 y 25) y de, entre varios de similares caracteristicas, los dominios
vifiacasablanca.cl (fs. 28) y vinocasablanca.cl (fs. 30), este uUltimo traduccién literal al
castellano del dominio en controversia. Demostré también comercializar activamente
vinos con la denominacién “Casablanca” (fs. 42 a 61).

QUINTO: Que es evidente la similitud grafica y fonética entre las expresiones “Vino
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Casablanca”, “Vina Casablanca” y “Casablancawine”, y que es indudable que todas
ellas se estructuran en base a la expresion “Casablanca” y aluden al producto “Vino”.
SEXTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sélo la parte oponente concurrid
a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 64, este arbitro estima que la oponente
ha justificado tener mejores derechos a la denominacién en controversia que su
contraparte, razén por la cual se acogera su demanda, en los términos que se expresan
en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de VINA SANTA CAROLINA S.A. en
contra de ALMACEN ORGANICO Y COMPANIA LIMITADA, y se asigna el nombre de
dominio casablancawine.cl a favor de VINA SANTA CAROLINA S.A., sin costas.

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

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.l. 13.234.961-4 y dofAa
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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