Fallo arbitral por dominio “catasyvinos.cl”
FELIPE ANDRES JULIAN HADAD

-v-

COMERCIAL VINIMPORT S.A.
REP. SARGENT & KRAHN
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 17 de Mayo de 2012
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 15.707, de 12 de Enero de
2012, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue
notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto
trabado por la inscripcion del nombre de dominio

“catasyvinos.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto: FELIPE
ANDRES JULIAN HADAD, particular, cuya profesién no
consta en autos, RUT N© 13.055.449-0, domiciliado en Los

Libertadores 350, ElI Monte, Talagante, quien tiene Ia



calidad de primer solicitante del nombre de dominio
“catasyvinos.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 21 de
Septiembre de 2011, a las 03:36:00 horas GMT vy
COMERCIAL VINIMPORT S.A., persona juridica dedicada
al rubro de su denominacion, representada por Sargent &
Krahn, RUT N° 78.417.630-4, ambos domiciliados, para
estos efectos, Avenida Andrés Bello 2711, piso 19,
Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del
mismo nombre de dominio “catasyvinos.cl”, el cual pidid a
su favor el dia 20 de Octubre de 2011, a las 15:07:16,
horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 13 de Enero de
2012, la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito acepto el
cargo y jurd desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir
las reglas de procedimiento para el dia 30 de Enero de
2012, alas 11,00 horas.

CUARTO: Que la resolucidn y la citacion referidas
precedentemente fueron notificadas por carta certificada a
las partes, segun consta de los comprobantes de envio por
correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en

la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 30 de Enero de 2012, tuvo lugar el
comparendo decretado en rebeldia del primer solicitante
FELIPE ANDRES JULIAN HADAD, y con la asistencia de don
IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien comparece por parte



del segundo solicitante, COMERCIAL VINIMPORT S.A.,
representada por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio
y delegacion de poder, que el tribunal tuvo presente y por
acompafados los documentos respectivos. El arbitro
procedid a calificar la consignacién decretada estimandola
bastante y acto seguido, ante la inasistencia del primer
solicitante el arbitro procedi6 a fijar las normas de
procedimiento a las que se cefiird la controversia, todo ello
segun consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas

11 de autos.

SEXTO: Que por resolucién de fecha 30 de Enero de
2012, se notifico a las partes el comparendo y las

resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SEPTIMO: Que, la parte del segundo solicitante
COMERCIAL VINIMPORT S.A., representada por Sargent &
Krahn, mediante escrito presentado por la abogado dofia
MARIA LUISA STEEVES, solicita la asignacién del nombre de
dominio “catasyvinos.cl”, basado en los siguientes
fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben
textualmente de su propio libelo: Copie lo marcado en

demanda del 2° solicitante.

COMERCIAL VINIMPORT S.A., conocida comunmente como “THE WINE
HOUSE”, es una prestigiosa empresa de origen familiar, dedicada a la comercializacion
de vinos y productos vinculados al mercado del vino. Fue creada en el afio 1995, con el
objetivo de convertirse en una tienda exclusiva, en la que se ofreciera a sus clientes

productos innovadores y de alta calidad.



preferencia de sus clientes, destacandose por otfrecer una amplia gama de productos de
gran calidad tanto a nivel nacional como internacional.

www.thewinehouse.cl
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Su objetivo es ofrecer a sus ciientes un nuevo concepto en el mercado dei vino,
dandoles la posibilidad de adquirir no sélo vinos exclusivos y de gran calidad, sino que
también una serie de productos asociados al consumo de estos, como copas, hieleras,
descorchadores y otros accesorios.

Adicionalmente, ha procurado generar lazos con sus clientes, estrechando su
confiabilidad y fidelidad mediante la creacion de promociones y eventos destinados a la
entretencion, educacion y entrega de informacién acerca del vino y sus novedades. Entre
ellos destaca la prestigiosa y reconocida feria CATA & VINO, la que afio a afio entrega la
pauta y vision actualizada de este importante mercado.

En la actualidad, COMERCIAL VINIMPORT S.A. o THE WINE HOUSE, se ha
consolidado como una de las empresas mas exclusivas y reconocidas de su rubro,
posicionandose como una de las tiendas especializadas en vinos mas importantes de

nuestro pais.
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2. CATA & VINO DE COMERCIAL VINIMPORT S.A.

Como sefialamos anteriormente, nuestra mandante ha procurado generar lazos de
confiabilidad y fidelidad con sus clientes por medio de la organizacién de promociones y
eventos en que se den a conocer aspectos relevantes del vino y su consumo.

En este contexto, THE WINE HOUSE organiza desde hace 12 afios la prestigiosa
feria anual CATA & VINO, evento social de gran relevancia para los amantes de este
producto y que se realiza en hoteles y centros de evento de la ciudad de Santiago.

En la feria anual CATA & VINO, se dan a conocer vinos exclusivos, nuevas cepas,
se ofrecen catas de vinos y degustaciones gastronémicas, ademas de exposiciones
educativas e informativas acerca del mercado del vino y sus Ultimas innovaciones,
convirtiéndose en los Gltimos afios en un evento imperdible para los amantes de este
producto.

En este sentido, nuestra mandante ha creado y desarrollado, a la fecha, 12
versiones de este reconocido evento, posicionandolo de tal forma, que los usuarios
asocian y vinculan en forma inmediata dicha feria y su signo distintivo con nuestra

mandante.
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Nuestra representada cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la

estrategia para distinguirse en el mercado y proteger sus inversiones, las cuales se

encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

(“INAPI”).

Entre ellas encontramos la marca comercial CATA & VINO (virtualmente idéntica

al dominio disputado), cuyo registro se detalla a continuacion:

Registro N° 927.560, CATA & VINO, denominativa para distinguir servicios
de educacion, formacion, instruccion, ensefianza y capacitacion de niveles
pre  basicos, bésicos, medios, técnicos, técnico-profesionales,
profesionales, laborales, académicos, universitarios y de post-grado,
servicios de organizacion y direccion de coloquios, conferencias,
simposios, congresos, seminarios, charlas y talleres de formacién, servicios
de esparcimiento, entretenimientos y organizacién de eventos y
espectaculos  artisticos y culturales, tales como organizacion,
representacion y produccién de espectaculos, recepciones, bailes,
concursos, representaciones teatrales, organizaciones de exposiciones y
ferias con fines culturales o educativos, los servicios antes mencionados
proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por
todos los medios de comunicacion, especialmente lo que dice relacién a
comunicacion interactiva de datos, mensajes, imagenes textos y
combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y
otras bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de
computacion, fax y por otros medios analogos, digitales y/o satelitales,

organizacion de catas, clase 41.

Como se aprecia, nuestra mandante es titular de una marca comercial para la

expresion CATA & VINO para distinguir la feria que organiza anualmente y que lleva

dicho nombre, evento que viene realizando hace ya 12 afios de manera consecutiva.

Es relevante sefialar que conforme a los documentos que se acompafian en esta

demanda, los servicios que nuestra mandante distingue con su marca CATA & VINO se
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reconocen efectivamente en internet por medio de dicha expresion. Por ello, su uso por
parte de un tercero evidentemente, le causara un grave perjuicio, al inducir a error y
confusion a los usuarios respecto al origen y procedencia de los contenidos que se
promuevan en el dominio en disputa, toda vez que dada la fama y reconocimiento
que posee la feria CATA & VINO, claramente los usuarios creeran que se trata de un

sitio Web referido a esta, con el consecuente perjuicio que ello conlleva.
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Como se sefalara mas adelante en esta presentacion, la importancia de los

nombres de dominio radica en la necesidad de que éstos reflejen fielmente al titular o

sujeto que se identifique con el mismo para evitar confusiones en el publico.

Dicho lo anterior, esta parte estima que, conforme a los argumentos expuestos y
las normas de derecho que se enunciaran mas adelante, el nombre de dominio en disputa
debe ser asignado a COMERCIAL VINIMPORT S.A., pues segun los documentos que se
acompafan en el otrosi respectivo, es quien tiene un legitimo derecho y vinculo con el
nombre de dominio CATASYVINOS.CL.

Copias del certificado de registro correspondiente se acompafia en el primer otrosi

de esta presentacion.




ES reconociaa y logica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios
mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociara
inmediatamente el nombre de dominio CATASYVINOS.CL a un sitio de Internet con
informacion relativa al famoso y reconocido evento CATA & VINO que nuestra mandante
produce, promueve anualmente y que protege con su marca registrada CATA & VINO.

Para reforzar lo anterior, especialmente la importancia que nuestra representada le
ha otorgado a la proteccion de la expresion “CATA Y VINO” y el reconocimiento que
posee con esta en Internet, debemos considerar que ya es titular de un registro de

nombre de dominio que corresponde en forma exacta a dicha expresién: a saber:

- CATAYVINO.CL

Este nombre de dominio es una muestra mas del mejor derecho que asiste a
nuestra representada respecto del nombre de dominio disputado, toda vez que
corresponde en forma exacta a su marca registrada y es virtualmente idéntico a
CATASYVINOS.CL

De conformidad a lo anteriormente sefialado, el demandado al solicitar el

nombre de dominio “CATASYVINOS.CL” podria aprovecharse de la fama,

notoriedad y reconocimiento que ha obtenido nuestra mandante a través de los

anos, desviando a la audiencia y usuarios de Internet que al enfrentarse a este

dominio podrian pensar con toda logica que pertenece a nuestra representada y que

através de éste se informa acerca de la feria CATA & VINO. Lo anterior es especialmente
relevante si consideramos que la
marca CATA & VINO de nuestra
mandante, goza de gran
reconocimiento, recordacion y
vinculacion con COMERCIAL
VINIMPORT S.A. a través de sus

tiendas THE WINE HOUSE.
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Copia del certificado que acredita la titularidad sobre el citado nombre de dominio,

se acompafa en un otrosi de la presente demanda.

Como se aprecia facilmente, la demandada procedi6 a tomar la marca “CATA
& VINO" (fonéticamente igual a CATA Y VINO), y el nombre de dominio catayvino.cl,
de nuestra mandante, simplemente agregando una “S” al final de las palabras CATA

y VINO, convirtiéndolas al plural; alteracion que no puede ser considerada un

elemento diferenciador adecuado.

Es importante precisar que la expresion “CATA & VINQ" es una marca reconocida
en Chile, que se encuentra intimamente vinculada a nuestra representada a través de su
tienda THE WINE HOUSE. En efecto, segun consta en los documentos que se

acompanan en un otrosi, la_expresion “CATA Y VINO” es reconocida y asociada por los

usuarios v consumidores en general, con COMERCIAL VINIMPORT S.A.. empresa que a

su_vez ha protegido diligentemente dicha expresién, manteniendo sus derechos

exclusivos y excluyentes para el uso del signo CATA & VINO.

Asi las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio “CATASYVINOS.CL”
pensaran con toda légica y razén que éste contiene informacion relativa a los servicios
que nuestra mandante distingue con su marca y con mayor razon, tratandose de una

empresa ampliamente reconocida en su rubro.
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aun mas la contusion que se producira en el publico consumidor. La comparacién es

elocuente y no merece mayores comentarios:

. CATA & VINO (marca de mi mandante)
. CATASYVINOS.CL {(nombre de dominio en disputa)
. CATAYVINO.CL (nombre de dominio de mi mandante)

Como se observa y segun se expuso en los apartados anteriores, la demandada

de autos se limité a tomar la expresion “CATA Y VINO”, virtualmente idéntica a la marca

comercial de nuestra mandante y a su nombre de dominio, ademés de corresponder al

nombre con_el que durante afios ha distinguido a_su_prestigiosa feria del vino:

cambiandola sélo en cuanto convirtié al plural las palabras componentes (CATAS Y
VINOS), lo que bajo ningun punto de vista puede ser considerado un elemento

diferenciador suficiente. Por_el contario, inducird a error y engafio a los usuarios de

Internet vy publico consumidor en general, quienes enfrentados a este dominio claramente

creeran que se trata de un sitio Web relativo a la feria CATA Y VINO, o incluso podrian

confundirlo con el dominio CATAYVINO.CL, que ya se encuentra registrado a nombre de

nuestra mandante y actuaimente en uso:

dase Somosase v
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De esta manera, el dominio en disputa CATASYVINOS.CL aparece como un claro
riesgo de confusion entre los usuarios de la red global Internet que evidentemente lo
asociaran a nuestra mandante y a su marca, que goza de fama y prestigio a nivel
nacional.

Al respecto, es importante sefialar que el articulo 14 del Reglamento dispone

expresamente que “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no

contrarie las normas_vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de [a

competencia leal y de la ética_mercantil, como asimismo, derechos validamente

adquiridos por terceros’.

A mayor abundamiento, estimamos que es importante rescatar lo sefialado en la
sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se

concluyé que se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a:

“ .la parte gue si ha acreditado oportunamente ser titular de

derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo

esencial con el referido nombre de dominio en disputa.”

Cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio erroneamente pensara
que se trata de un sitio Web con informacion sobre los servicios y la prestigiosa feria del
vino que nuestra mandante distingue con su marca CATA & VINO y a través de su sitio

web www.catayvino.cl.

Consuita dé domiinios; calayno b
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aquena consisente en podaer idenunicar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, funcién que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer
solicitante de autos no se estaria cumpliendo.

En razén de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud del demandado
respecto del nombre de dominio CATASYVINOS.CL, ya que de lo contrario se permitira
que un tercero haga uso de una marca comercial de propiedad de nuestra mandante, que
esta debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por los usuarios de

Internet y consumidores, lo que llevaria a una inevitable confusién de los mismos.

OCTAVO: Que el juez arbitro decreto feriado por
vacaciones de verano entre el 1 de febrero de 2 de marzo,
resolucién que se notificd a las partes por correo electrénico

como consta en el expediente.

NOVENO: Por resolucion de 13 de Marzo de 2012,

notificada con esa misma fecha, se tuvo por presentada



13

demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte
del segundo solicitante, COMERCIAL VINIMPORT S.A., vy se

confirid traslado por tres dias al primer solicitante.

NOVENO: Con fecha 02 de Abril de 2012, se recibidé la
causa a prueba, fijando como hechos substanciales,
pertinentes y controvertidos los siguientes: “Derechos y/o

Y
utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre

|II

interés de las partes en el nombre “catasyvinos.c

“catasyvinos”. Esta resolucidon fue notificada a las partes

por correo electronico en la misma fecha en que se dicté.

DECIMO: Que el segundo solicitante COMERCIAL
VINIMPORT S.A., reiter6 documentos acompanados en la
demanda arbitral por asignacién de nombre de dominio
conjuntamente con su demanda por la asignacion del
nombre de dominio materia de este arbitraje, con citacién
de parte contraria. ElI tribunal tuvo presente los
documentos en la forma solicitada, se notificd a las partes
por correo electrénico su providencia y los documentos no

fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO. Que con fecha 27 de Abril del presente afio
se dictd la resolucion que se omite el tramite para hacer

observaciones a la prueba rendida y al proceso en general.
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Esta resolucion se notific6 a las partes por correo

electrénico en la misma fecha en que se dicto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo
solicitante, COMERCIAL VINIMPORT S.A., y por la
documentacién acompafada oportunamente a los autos y
no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que
ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus
marcas comerciales mediante su inscripcion en el
Departamento de Propiedad Industrial, en las que se
incluye la expresién “catasyvinos”, como se detalla en el

acapite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este
sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del
segundo solicitante, constituyen por si mismos un mejor

|II
.

derecho al nombre de dominio “catasyvinos.c

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres
de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST
COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla
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absoluta. Dicho principio tiene su excepcién en la
acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor
absoluto del este principio se verifica en aquellas
oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoracion, de modo tal que el Unico
modo romper dicha igualdad de derechos es con la
aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio “"FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub-lite
la parte de COMERCIAL VINIMPORT S.A., presentd prueba
completa respecto de su mejor derecho, como segundo

solicitante, del nombre de dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba
esencial para este sentenciador no sélo la invocacion del
principio FIRST COME FIRST SERVED sino que ademas el
primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho
mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no
ocurrid, toda vez que estuvo en rebeldia durante todo el

juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcién del nombre de
dominio “catasyvinos.cl” por parte del primer solicitante
constituye una amenaza a la marca comercial del segundo
solicitante, que puede verse afectada por la confusion y

por la dilucién marcaria, toda vez que al concebir el
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primer solicitante nombre de dominio en conflicto en
funcién de la marca catas y vinos, que identifica las marcas
registradas con la expresién catas y vinos, puede
entenderse que el dominio “catasyvinos.cl”, forma parte de
las de marcas “catas y vinos” e inducir a creer que existe
unidon entre el dominio asi configurado vy las marcas catas

y vinos.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al

|II

nombre de dominio “catasyvinos.cl” corresponderia al
segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer
peticionario, quien como particular no acredité en los autos
tener un rubro ni una actividad que se vincule con el

dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 vy
siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion
y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio
“catasyvinos.cl” al segundo solicitante, esto es, COMERCIAL
VINIMPORT S.A., RUT N° 78.417.630-4, persona juridica

dedicada al rubro de su denominacion, domiciliada para
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estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19,

Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer
solicitante por no existir en los autos antecedentes que

permitan hacerlo.

Notifiquese por correo electréonico y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez

vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo



