En Santiago de Chile, a 23 de junio de 2010 en Mac lver 125 piso 8, Santiago, en
los autos por conflicto en inscripcidon de nombre de dominio complejoantu.cl, suscitado
entre INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, RUT 76.054.115-K, domiciliado
en Lote 6, sector el Almendro, Quillén, Concepcién y AGRICOLA SAN JOSE DE
PERALILLO S A, REP. SARGENT & KRAH, (AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO
S.A) RUT: 96.655.110-0, domiciliado en Avenida Andrés Bello 2711, Of 1701, se
resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 04 de enero de 2010, mediante oficio N® 11793, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
complejoantu.cl, como consta a fojas 3.

2. Que por resolucion de fecha 06 de enero de ese mismo aino se acepto la designacion
como arbitro arbitrador en la controversia senalada, jurando desempenar fielmente el
cargo y en el menor tiempo posible, citAndose a las partes a una primera audiencia de
conciliacion y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia miércoles 20 de enero de
2010 a las 10:00 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a
fojas 05.

3. Que a fojas 18 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, se fijé el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 35 y siguientes el primer solicitante presenta sus alegaciones demejor
derecho, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la segunda solicitante y
que se consolide el dominic en disputa en su parte.

Indica que el 19 de agosto de 2009 Benjamin Weissglas, socio de la primera
solicitante, pidié la inscripcion de la marca comercial denominativa antu en la clase 43
para distinguir cabarias, motel, hotel restaurante, procuracion de alimentos y camping.
Con fecha 25 de noviembre del afio 2009, la misma persona solicitd la inscripcion del
signo antu en la marca comercial mixta para la clase 43. El sefior Weissglas hizo
cesion de derechos en ambas solicitudes a la primera solicitante. Copias de dichas
cesiones se acompanan al proceso.

Seriala que con fecha 26 de enero de 2010 recibe mail de la segunda solicitante, en el
cual se le propone acuerdo consistente en que la primera solicitante no use la
expresion antu para denominar vinos.

Indica que la segunda solicitante posee la marca antu, de la clase 33, vinos y licores.
A continuacion sefala que el dominio antu.cl, no pertenece a ninguna de las partes de
autos sino a un tercero, la empresa Productora Antu Limitada, y esta orientado a la
produccién de eventos y objetos relacionados. Estima que el dominio referido podria
ser inductivo a confusion con respecto a los productos de la segunda solicitante y por
tanto, es mucho mas relevante para esta que el dominio disputado en aultos, sin
embargo hace presente que Agricola San José de Peralillo no presenté objecion al
momento de ser requerido el domine antu.cl.



Hace presente que estima extrafia la asociacion de los productos de la primera
solicitante, esto es vinos y licores, a |a expresion "complejoantu”, motivo que, en el
razonamiento de la primera solicitante, lleva a su contraparte a ofrecerles el acuerdo
referido en parrafos anteriores.

Explica que no hay dudas, para su representada, de la imposibilidad de utilizar la
marca antu para distinguir vinos, toda vez que de hacerlo se estaria infringiendo la ley
de propiedad industrial. Sefiala que nunca han pretendido desconocer la titularidad de
la marca ANTU por parte de segunda solicitante, por lo que consideraron innecesario
arribar al acuerdo pretendido por |la contraria, toda vez que el ambito de proteccion
sobre el que se interesan sus representados es un objeto social diferente, esto es
distinguir servicics, al respecto alude al principio de |a especialidad marcaria.

Concluye senalando que el dominio solicitado no infringe norma alguna.

. Que a fojas 92 y siguientes la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en
que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se
consolide el dominio en disputa en su parte.

Se refiere a la historia de la segunda solicitante caracterizando a su producto vino
antu, de la vifia Ninquen, como un vino de lujo con precios accesibles, comercializado
en mas de 15 paises alrededor del mundo con gran éxito, alcanzando fama vy
notoriedad evidentes.

Indica que la empresa, consciente de la importancia de Internet, crea la pagina web
www.ninquen.cl a través de |a cual se promociona el vino antu.

A continuacién y como parte de su estrategia de proteccion de inversiones se refiere a
la familia de registros marcarios de su representada para la expresion antu en Chile y
el extranjero, todas las cuales pretenden identificar sus productos en el rubro de las
bebidas etilicas.

Sostiene que la segunda solicitante es una de las empresas mas reconocidas en el
rubro de la produccion y comercializacion de vinos en nuestro pais, asi como de los
productos relacionados con el rubro vitivinicola y su respectivo merchandising.

Agrega que la marca de su mandante esta integramente contenida dentro del nombre
de dominio en disputa, por lo que los usuarios asociaran dicho sitio con los productos
de la segunda solicitante. Estima que la adicion de |a palabra complejo, antes de la
palabra antu, en caso alguno constituye un elemento diferenciador adecuado y
suficiente. La palabra complejo es una expresion genérica, que carece de asociacién a
un producto o servicio determinado, a diferencia, estima, del signo antu, reconocido y
asociado a |os productos de la segunda solicitante.

Sefiala que la primera solicitante carece de reconocimiento y distintividad en base a la
expresion antu. Al respecto cita sentencia por nombre de dominio Premium-essiac-tea-
4less.cl en cuanto dicho fallo consigné que aun no existiendo identidad fonética y
visual absoluta entre el nqmbre de dominio y la marca comercial del segundo
solicitante, las expresiones que conforman el dominio solicitado son de orden genérico



y no constituyen elementos diferenciadores adecuados y suficientes para distinguirlo
de las marcas, productos y razén social de que es titular el segundo solicitante,

Indica que una de las funciones hasicas de los nombres de dominio es aquella
consistente en poder identificar correctamente a cada usuario en Internet, lo que no se
‘cumpliria de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante.

Agrega que aun cuando las marcas comerciales y los nombre de dominio
corresponden a privilegios diferentes, ambos comparten innumerables caracteristicas,
de manera que se puede afirmar que los nombres de dominio ademas de las
funciones que les son propias cumplen el rol de identificadores del origen de los
bienes o servicios que se ofrecen por Internet, evitando confusiones, facilitando el
comercio y fortaleciendo las marcas asociadas a ellos. En funcion de lo anterior sefala
que uno de los criterios para la asignacién de nombres de dominio es la titularidad de
registros marcarios para el signo pedido. Al respecto, se refiere a la titularidad por
parte de su mandante con respecto a la marca antu y la familia de registros marcarios
asociados a esta marca. En apoyo a este razonamiento cita normativa y textos de
ICCAN, OMPI y NIC-CHILE. En relacion a NIC-CHILE cita especificamente los
articulos 20, 21 y 22 de su reglamento.

Estima que de entregarse el dominio en disputa al primer solicitante se produciria
dilucién de la marca antu y se induciria a error a los usuarios,

Continda refiriéndose al criterio de la notoriedad del signo pedido, sefialando que el
titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama notoriedad
y prestigio, en este sentido sefiala que las marcas notorias son objeto de una especial
proteccion, la que se amplia mas alla de los productos o servicios cubiertos por la
misma marca.

Agrega que es la creadora del signo antu, expresién que, sefiala, se ha masificado a
tal punto que hoy se asocia dicho signo de manera inmediata con la segunda
solicitante.

Indica que su mandante utiliza profusamente el signo antu en el mercado y en Internet,
por lo que los usuarios de Internet ya asocian dicha expresion con la segunda
solicitante. Al respecto acompaiia abundante documentacion

A continuacion cita el convenio de Parls, especificamente su articulo 6 bis referido a
las marcas notoriamente conocidas y el articulo 10 bis referido a la competencia
desleal,

Concluye sefalando que en virtud de las alegaciones antes referidas y los
antecedentes acompafiados estima por acreditado que ha sido su mandante, quien ha
conferido fama, notoriedad y distintividad al signo antu y sus productos y derivaciones

. Que, a fojas 93 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por el segundo solicitante
a fojas 94 y siguientes, sosteniendo que la primera solicitante no acompafié pruebas
que diesen cuenta del uso de la expresion antu en Internet o en el mercado. Al
respecto sostiene que el que el nombre de dominio se encuentre activo durante el
proceso de asignacion no constituye fundamento de un supuesto mejor derecho. En



referencia a lo anterior hace presente lo sefialado en el fallo por el nombre de dominio
centrum-chile.cl.

Anade que la primera solicitante se atribuye derechos marcarios Inexistentes dado que
los registros a los que hace referencia son meras solicitudes en tramite.

Cita el fallo por el nombre de dominio promain.cl en cuanto dicha sentencia sostiene
que al no haber acreditado el primer solicitante ningin vinculo con el dominio en
disputa, mal podria preferirse su solicitud en desmedro de la del segundo solicitante,
quien ha acreditado derechos marcarios sobre un signo que coincide en lo esencial
con el referido nombre de dominio en disputa.

7. Que el primer solicitante presenta, a fojas 98 y siguientes escrito de observaciones a
la prueba de la contraria.

Hace presente que |a segunda solicitante primeramente le ofrecio llegar a un acuerdo
y posteriormente, no habiendo ocurride lo anterior trata por todos los medios de que
no se adjudique el dominio en disputa a la primera solicitante.

A continuacién se refiere a los ambitos de las actividades de ambas partes, los cuales
estima absolutamente disimiles entre si. Relacionado con lo anterior hace presente
que la segunda solicitante no se opuso a la solicitud en tramite de registro marcario
antu para la clase 43, de la que es solicitante su representada. Estima que esa falta de
oposicién se debe al principio de especialidad de las marcas.

Respecto al uso de la marca esgrime que “reciér han comenzado con este negocio”
por |lo que seria ilégico poder acreditar el uso profuso de la marca.

A continuacion se refiere a su legitimo interés sobre el dominio en disputa, sefalando
que dicho interés se configura por su titularidad sobre la expresién antu para la clase
43.

8. Que el segundo solicitante presenta, a fojas 100 y siguientes escrito de observaciones
a la prueba de la contraria.

Hace presente que ha allegado pruebas al proceso referidas a su titularidad sobre
registros marcarios relacionados con el signo en disputa y la presencia en Internet de
los vinos antu, producto de su mandante. Al contrario, sefala, la contraria no ha
acompafiado pruebas que den cuenta de su mejor derecho sobre el dominio en
disputa.

9. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafié documentos a fojas 19 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria.

10 Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafié documentos a fojas 36 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria. -



11. Que a fojas 102 se citd a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico
a ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cudl de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
complejoantu.cl, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solucion de los conflictos de
nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es,
que ambas tengan interés legitimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al
signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacidén habra de
tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite |a
supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace
que en definitiva el aforismo juridico que antes enunciaramos sea llevado a su extremo,
esto es, al punto que el primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido
concebido como un arbitro arbitrador, que deberd, conforme a su real saber y entender
definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso
resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucién de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccién natural
a la proliferacion del uso de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su
desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o juridicas se
comunican e informan a potenciales interesados en |os productos, bienes o servicios que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a
que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy se
encuentren abocadas al estudio de cémo este fendmeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es el caso del
derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripcion de un nombre
de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios
constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se
acerca toda vez que a través de la inscripcion de un dominio se puede afectar la libre y
sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que, la disputa se ha centrado en una parte del dominio solicitado, esto es el
signo ANTU.

SEXTO: Que, cabe tener presente que, es de publico conocimiento que la parte del signo
sobre la que se ha centrado la disputa, esto es “antu” no es de creacién de las partes de
este conflicto, sino que es un signo originario de |a lengua mapuzungun, palabra que
significa sol.

SEPTIMO: Que, en relacion al mejor derecho y la buena fe sobre el nombre de dominio,
la primera solicitante alega su titularidad sobre una solicitud en tramite de la marca ANTU
para la clase 43 y la diferencia entre los giros de ambas solicitantes, haciendo hincapié
en la imposibilidad de que su representada utilice la marca antu para distinguir los
productos de la segunda solicitante, en virtud del principio de especialidad marcaria.



OCTAVO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, la segunda solicitante ha alegado que la asignacién del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos vélidamente constituidos, entre otros sus derechos
marcarios. Estima que el signo complejo, que antecede al signo sobre el que se ha
centrado la disputa, es de caracter genérico y no es suficiente para evitar la dilucién
marcaria sobre sus productos.

NOVENO: Que, dado lo expuesto en los fundamentos de las pretensiones de los
solicitantes, se observa legitimo interés en ambos por lo que se concluye que ambas
solicitudes se encuentran en una situacion de relativa igualdad de argumentos.

DECIMO: Que, revisada la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
INAPI, aparece que la marca ANTU solicitada para la clase 43C, cuya cesién a la primera
solicitante fue acompanada al proceso ha sido concedida con fecha 18 de junio de este
ano.

DECIMO PRIMERO: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de
naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacion y
comunicacién fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red
Internet, este arbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicacion entre
los consumidores y publico en general, al momento de buscar en la web los servicios o
productos que se buscan. En este sentido, debe tenerse presente que la similitud de dos
nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por si misma para
inducir a error, considerando que es herramienta de localizacién. Es relevante destacar
que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o
servicios podra ser considerado perjudicial para el publico consumidor, pero en el caso
que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio
que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso del
Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo
anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de
una marca el que se registre en clases diferentes, menos podra serlo el hecho que el
término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente diferentes.

DECIMO SEGUNDO: Que, revisados los registros de NIC-CHILE existe un importante
numero de dominios que contienen el signo antu, sitios tales como antu.cl, centroantu.cl,
hogarantu.cl, etc. Asimismo, introducido el signo antu en el buscador de Internet
www.google.cl, los primeros 30 resultados que arroja el motor de blusqueda de paginas
en Chile estan vinculados a actividades diversas a la del segundo solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, lo sefialado en el considerando anterior pone en entredicho la
dilucién marcaria alegada por el segundo solicitante.

DECIMO CUARTO: Que, considerando la relativa igualdad en las posiciones de ambas
solicitantes y su buena fe, asi como la diferencia de giro entre ambas partes, y Ia
coexistencia, con anterioridad, de nombres de dominio que contienen el signo sobre el
que se ha centrado la disputa, no debe asumirse la dilucién o confusién en el publico
respecto al origen del servicio o producto.

-



Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "complejoantu.cl" a| primer solicitante, INMOBILIARIA E
INVERSIONES CBB LIMITADA, ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada yaNIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

jandra’Moya Bruzzone
ARB O ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

oreto Quiroz Rojas
C.l. 14.382.316-4




