FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO COPAGATO.CL

Santiago, 28 de agosto de 2012.
VISTOS:

1. El correo electronico de fecha 23 de abril de 2012, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcidn del nombre de dominio COPAGATO.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electronico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 23 de abril de 2012, en el
que se adjunta oficio N°16175.

3. El oficio OF16175 fecha 23 de abril de 2012, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre don Carlos Roberto Riguelme Figueroa, como primer solicitante y como
segundo solicitante Vifia San Pedro S.A., que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. L.a resolucion de fojas 6 de fecha 26 de abril de 2012, donde el suscrito acepta la designacion de
arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
enviod con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrdnico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacion del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 26
de abril de 2012, por correo certificado.

7. Correo electronico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 26 de abril de 2012, de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 16 de mayo de 2012, en la que
constan las firmas de don Alejandro Afiazco Saba en representacion de don Carlos Riquelme Figueroa,
como primer solicitante, don Carlos Benussi Diaz en representacién de Vifia San Pedro S.A. como
segundo solicitante y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electronico,
tal como consta a fojas 12 del expediente.



9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 16 de mayo de 2012 por doifia
Maria Luisa Valdés Steeves en representacion de Vifia San Pedro S.A., con el que asume patrocinio y
poder, delega poder para actuar en autos a don Carlos Benussi Diaz, acompafia documentos y téngase
presente.

10.  Mandato judicial que rola a fojas 27 y siguientes, presentado con fecha 16 de mayo de 2012 por
don Alejandro Afiazco Saba en el que don Carlos Riquelme Figueroa como primer sohc:ltante le
confiere poder para representarlo en el presente arbitraje.

11.  Escrito que rola a fojas 29 y siguientes, presentado con fecha 13 de junio de 2012 por dofia
Maria Luisa Valdés Steeves, en representacion de Vifia San Pedro S.A., con el presenta demanda en
contra de don Carlos Riquelme Figueroa por Ia asignacion del nombre de dominio COPAGATO.CL.

12.  Escrito que rola a fojas 103 y siguientes, presentado con fecha 14 de junio de 2012 por don
Alejandro Afiazco Saba en representacion de don Carlos Riquelme Figueroa, como primer solicitante.

13.  Resolucién que rola a fojas 111 de fecha 14 de junio de 2012, con la que se dio traslado a la
documentacion presentada por las partes.

14, Escrito que rola a fojas 112 y siguientes presentado por dofia Maria Josefina Mora Arias en
representacion de Vifia San Pedro S.A., con el que evacua traslado.

Y TENIENDO PRESENTE:

I Que el procedimiento de mediacién y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", segtn lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE vy los articulos 636
y siguientes del Céodigo de Procedimiento Civil.

1. Que con fecha 13 de junio de 2012, dofia Maria Luisa Valdés, abogado en representacién de
Vifia San Pedro S.A., presento demanda en juicio arbitral en contra de don Carlos Riquelme Figueroa,
con ¢l objeto de que la asignacion del nombre de dominio COPAGATO.CL recaiga a favor de su
representada, conforme a los argumentos que se exponen y en consideracion a las disposiciones
contenidas en el texto actualizado del Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio.CL y el
Convenio de Paris.



HI.  Que dofia Maria Luisa Valdés argumenta que Viiia San Pedro S.A. es una de las mayores y mas
antiguas exportadoras de vino chileno y una de las vifias mas importantes del pais, la que tiene presencia
en mas de 80 mercados de los cinco continentes; con sus prestigiosas marcas GATO, Castillo de Molina
y Cabo de Hornos, satisfaciendo las necesidades y preferencias de distintos piblicos en todo el mundo.
Que los inicios de su mandante radican desde el afio 1865, cuando los hermanos Bonifacio vy José
Gregorio Correa adquirieron terrenos que fueron plantados por sus antepasados, luego comenzaron a
elaborar los primeros vinos con uvas locales, las que fueron reemplazadas por nobles variedades del sur
de Francia y Alemania, con lo que dieron origen a la condicién vitivinicola de la zona de Curico. Que
debido a la evolucién de sus plantaciones y la gran calidad de vinos elaborados le permitieron iniciar en
el afio 1940 las exportaciones a grandes mercados como los Estados Unidos, Canadé, Alemania y Japon.
Que posteriormente, se lanzaron al mercado dos vinos emblematicos de la vifia como “GATO” y el vino
de reserva Castillo de Molina. Que en la actualidad su mandante es parte de VSP Wine Group, ha sido
reconocida como la Vifia del Nuevo Mundo, logrando reconocimiento al desempefio en los distintos
mercados donde se ha destacado por su dinamismo, innovacidn y excelencia enoldgica.

IV.  Que su representada ha hecho un importante marketing de sus reconocidos vinos “GATO”,
gozando desde el principio de un gran reconocimiento en nuestro pais. Que dentro de las estrategias con
que su mandante promociona y publicita su reconocido vino “GATO” se encuentra la famosa y popular
“COPA GATO”, que corresponde a un torneo de futbol creado por su mandante y llamado asi por su
famosa y tradicional marca de vinos. Que dicho evento se desarrolla cada afio en diferentes fechas y se
juega principalmente entre los equipos de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Catdlica, el
que tiene un caracter amistoso en donde al ganador se le premia con una copa, denominada Copa Gato.
Que dicho torneo se realiza en diferentes ciudades del pais. Que en definitiva “Copa Gato” es un evento
deportivo que ya es tradicion en nuestro pais, al ser seguido a lo largo de los afios por miles de chilenos
con gran interés dado que junta a los mejores equipos nacionales del futbol, cuya publicidad y
promocidn que se le hace a dicho evento a través de los medios rolan a fojas 65 a la 76 de autos. Que
sumando a lo antes expuesto, su representada cuenta con una serie de macas comerciales como parte de
la estrategia para posicionarse en los diferentes sectores del mercado y proteger el nombre de sus
reconocidos vinos y su tradicional evento deportivo. Que dentro de sus marcas se encuentran: COPA
GATO, registro N°836.422, clase 33; COPA GATO, registro N°836.423, clase 41; GATO, registro
N°702.329, clase 43; GATO, registro N°761.291, clase 33 y GATO, registro N°758.995, clase 33. Que
cuentan también con los nombres de dominic GATO.CL, ELGATO.ClL., GATONEGRO.CL,
GATOBLANCO.CL, ELGATONEGRO.CL, MIGATO.CL y GATOR.CL, con lo que se le da una
especial asociacién en Internet a la expresion COPA GATO con su representada v el holding al que
pertenecen Vifia San Pedro de Tarapaca S.A., cuyas copias de registro rolan a fojas 41 a la 54 del
expediente. Que dichas marcas comerciales y los nombres de dominio del que su representada es duefia,
son solo una muestra mas del mejor derecho que les asiste respecto del nombre de dominio en disputa y
que acreditan que ha sido Vifia San Pedro S.A. quien le ha conferido fama, notoriedad y reconocimiento
al signo “Copa Gato™ y sus distintas derivaciones.

V. Que con fecha 14 de junio de 2012, don Alejandro Afiazco Saba en representacién de don Carlos
Riquelme Figueroa presentd escrito con el que sefiala que su representado no ha configurado ninguna de
las circunstancias que hagan sospechar o demuestren que su inscripcion sea abusiva o que haya sido
realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores, por lo que el hecho de que su
mandante no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresion COPAGATO, no es razén



suficiente para despojario de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa. Que a
diferencia de la legislacion marcaria, en este caso no existen causales de irregistrabilidad en relaciéon con
nombres de dominio, Que a diferencia de la legislacion marcaria, no existen en este caso causales de
irregistrabilidad en los nombres de dominio. Que el principio rector de este sistema es la libertad
absoluta, por lo que es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distincién. Que los nombres de
dominio estén relacionados con la propiedad intelectual y con el derecho marcario, los conflictos de
dominios no son asuntos de esta naturaleza, por lo que no se rigen por sus normas, por lo que el
concepto de marca registrada no estd contemplado y por tanto no debe ni puede ser esgrimidas para
presentar una solicitud competitiva y/o denegar el dominio solicitado.

VI Que don Alejandro Afiazco se refiere en su escrito, que es cierto que la expresion COPAGATO
pudiera relacionarse con una competencia deportiva puntual y determinada, asociada u organizada por el
segundo solicitante, éste no ha demostrado o manifestado interés alguno en utilizar el dominio en
disputa. Que su representado tiene el legitimo interés y derecho a utilizar y disponer de un dominio que
no se confunde con ningin producto o servicio que comercialice un tercero y que hace referencia a dos
conceptos genéricos. Que el torneo al que se refiere el segundo solicitante, corresponde a un torneo
amistoso de futbol que se juega principalmente entre los clubes Colo-Colo, Universidad de Chile y
Universidad Catélica en diferentes ciudades del pais y que a lo largo de estos 10 afios de duracién del
torneo, su organizador no manifestd interés en el dominio en disputa ni ha demostrado interés en
promocionarlo o difundirlo a través del dominio en disputa y que s6lo al momento de que su
representado solicité el dominio, el segundo solicitante manifestd interés en él. Que a su juicio es
importante desincentivar estas conductas, ya que las personas naturales o juridicas que por afios no han
demostrado interés o manifestado ninguna voluntad de disponer y utilizar un dominio respecto del que
tienen derechos marcarios, no pueden convertirse en propietarios virtuales del dominio. Que el dominio
en disputa, estd compuesto de dos conceptos comunes que evocan cosas tan genéricas como una
competencia y un animal, que no se trata de un producto o servicio que se ofrece al piblico y que sélo
eventualmente se relaciona a un evento. Que no existe posibilidad o potencial confusién para los
consumidores ya que el dominio COPAGATO.CL no se ha relacionado ordinariamente con ningin
producto o servicio disponible en el mercado. Que pide la aplicacion del principio “first come, first
served”, primero en el tiempo y en derecho, el que cede solo en casos excepcionales en que el primer
solicitante haya hecho una inscripcién abusiva o de mala fe. Que su representado figura como primer
solicitante y no existe en la especie ninguno de los supuestos para entender que se ha hecho una
inscripcion abusiva o de mala fe de acuerdo a la Reglamentacion para el funcionamiento de del Registro
de Nombres de dominio CL, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre
abusos de publicidad.

VII. Que con fecha 14 de junio de 2012 se dio traslado a la documentacion presentada por las partes,
y que en respuesta a los antecedentes presentados por el primer solicitante, dofia Maria Josefina Mora
Arias sefiala que ratificando en primer lugar lo argumentado por su parte, en su demanda de mejor
derecho y precisando los siguientes puntos en relacién a la presentacion de la contraria se refiere a que
este es un procedimiento de oposicién, no de revocacién, por lo que es necesario hacer presente que la
contraparte en su escrito, en reiteradas oportunidades menciona como fundamento primero de su
defensa, el haber solicitado el dominio “de buena fe”, pero en los hechos, este es un proceso de
oposicion a la asignacién de un nombre de dominio, y no un proceso de revocacion, y en ese contexto lo
que se debe probar aqui es un mejor derecho respecto del dominio disputado, y no la mala o buena fe



con que éste ha sido pedido. Que ello es consistente con el reglamento de NIC Chile y con la l6gica: no
por pedir un dominio de buena fe necesariamente tengo mejor derecho a la asignacion del mismo puesto
que objetivamente ese dominio puede ser confundible e inducir a error a los usuarios de Internet y
consumidores. Que en este caso particular sostienen que el dominio fue, de hecho, solicitado de mala fe,
pues tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del ramo, dado el reconocimiento y fama de la expresion
constitutiva del signo pedido como dominio, el primer solicitante no pudo desconocer que estaba
intentando registrar a nombre propio una expresion respecto de la cual existen derechos previos de
terceros, constituidos conforme a la ley y que confieren prerrogativas exclusivas y excluyentes a su
titular. Que la contraparte se equivoca al sefialar que no existe riesgo de confusién para los
consumidores y usuarios de la Red Internet, en la asignacion del dominio a su cliente. Que tal como
indica textualmente que “el dominio COPAGATO no se relaciona ordinariamente con ningun producto
o servicio disponible en el mercado”, y es un hecho acreditado en autos que la marca COPA GATO
distingue servicios en clase 41, y productos en clase 33, y que como tal pertenece y corresponde de
manera exclusiva a VINA SAN PEDRO. Que basta con ingresar la expresion COPA GATO en el
buscador en Internet més famoso del mundo, Google, para notar que todos los resultados aluden al
evento deportivo que nuestro mandante organiza y auspicia a través de su marca de vinos GATO y cuyo
nombre deriva precisamente del nombre de dicho producto.

VIII. Que la representante de Vifia San Pedro argumenta, que tal como lo ha sostenido
consistentemente la jurisprudencia del ramo, una solicitud de nombre de dominio contraria derechos
validamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido
sobre un nombre, marca comercial u otra designacion o signo distintivo, por estar reproducido, incliido
o aludido en el nombre de dominio disputade de manera que estos sean confundibles, creandose un alto
grado de incertidumbre e incerteza en los usuarios de la red. Que lo anterior debe necesariamente
aplicarse, cuando a mayor abundamiento, el primer solicitante pretende registrar como dominio una
marca famosa y notoria de un tercero, sin acreditar ningtin interés o derecho que la legitime. Que por las
razones y argumentos anteriormente expuestos, sostienen que se encuenira debidamente acreditado en
estos autos que es su mandante quien goza de un mejor derecho a la asignacidén del nombre de dominio
disputado, COPAGATO.CL.

IX.  Que no se ha demostrado por parte del primer solicitante el uso del dominio COPAGATO.CL en
Internet a su nombre; y que por el contrario el segundo solicitante ha probado tener un mejor derecho
respecto del mismo y por los registros de marca de los cuales es titular y por los antecedentes legales
que tiene respecto del mismo en el territorio de Chile.

X. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes, y la
ponderacién de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la
recta razon, el criterio racional puesto en juicio, el sentido comin y la recta intencién, han permitido a

este arbitro alcanzar la conviceidn necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio
COPAGATO.CL



RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio COPAGATO.CL, pedida por Vifia San Pedro S.A.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio COPAGATO.CL, pedida por don Roberto
Riquelme Figueroa.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha.

- Pgblo Ruiz-Tagle-Vi

Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernén Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.
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