Arbitraje nombre de dominio demartinowines.cl

Oficio NIC Oficio NIC 15659-2012

Santiago, 20 de Noviembre de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, Oficio NIC 15659-2012 se notific a éste arbitro su nombramiento como tal en el

conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "demartinowines.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 11 de Enero de 2012, acepté el cargo y fijé
la fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento para el dia 19 de
enero, a las 9:30 horas, lo que se notificd a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 19 de Enero 2012, se efectua el comparendo de conciliacion y o de
fijacion de procedimiento, al que asiste don Flavio Belair por Santa Teresa S.A y don Cristian
Barria como agente oficioso de Giancarlo de Martino. No hay acuerdo entre las partes y se fijaron

las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 2 de Febrero de 2012, y estando dentro de plazo, don Flavio Belair
Santi en representacion de Santa Teresa S.A., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor
derecho para asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su presentacién lo

siguiente:

1. Que, la solicitud por parte de mi mandante del nombre de dominio en disputa, se funda en

el hecho que el mismo se identifica con las numerosas marcas registradas previamente



por mi representada que contienen la expresion “vinos” y “De Martino”, detalle de las

cuales se acomparian en otrosi de esta presentacion.

Que, la asignacion del referido nombre de dominio a nombre de un tercero, en este caso a
GIANFRANCO GIORGIO DE MARTINO, perjudica ostensiblemente los derechos de mis
representados, SANTA TERESA S.A., quienes son los que verdaderamente ostentan
legitimos derechos para ser titular del nombre de dominio de autos, ya que son los duefios
de la famosa y notoria “Viia De Martino”, como asimismo ostentan la propiedad de la

respectiva marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Que, mis mandantes son una empresa famosa no sélo a nivel local, sino que continental y
mundial, puesto que sus productos son exportados a numerosas paises, y ademas

poseen registrada la marca en la mayoria de ellos.

Que, SANTA TERESA S.A., es la duefia y quien explota la Vifia De Martino. Asimismo, es
la titular de las marcas registradas “DE MARTINO” en varias clases del Clasificador

Internacional de Marcas vigente a la fecha, segun seré acreditado en su oportunidad.

Que, en febrero del afio 1934 Pietro De Martino Pascualone llega a Chile desde Vianelo,
un pequefio pueblo italiano a una hora de Roma, motivado por los favorables comentarios

que sobre nuestro pais le habian hecho algunas amistades.

Que, dado que provenia de una tipica familia italiana de campo tenia los conocimientos
basicos para la produccion de vinos, por lo que llegd con las intenciones de dedicarse al
rubro en nuestro pais. Inicialmente trabajé en Santiago, en el sector de la construccion, en

las decoraciones exteriores de los edificios de la Plaza Italia, mientras buscaba las tierras
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que deseaba comprar. Y las encontrd en Isla de Maipo, un lugar a sélo cincuenta

kildbmetros de Santiago.

Que, asi fundé la Vifa ‘La Quinta’ en Isla de Maipo. Durante 15 afios produjo vino, hasta
que se le diagnosticd un severo cancer que lo obligd a volver a ltalia para pasar sus
ultimos dias. Como no se habia casado y no tenia descendencia el hermano de Pietro,

Licino, se hace cargo de la viia después de la muerte de éste.

Que, Licino llegd sin su esposa, quedando separado de ella y de sus hijos debido a que
en Europa estall6 la Segunda Guerra Mundial. Una vez concluido el conflicto bélico, la

“nonna” llegd con sus cuatro hijos: Licino, Liliana, Giorgio y Sergio.

Que, sdblo estos dos ultimos siguieron trabajando en la vifia, hasta que Giorgio compré la
parte de Sergio quedando él a cargo de la produccion del vino. A partir de entonces se
produce la modernizacion de la planta, con el ingreso de nuevas cepas, la revolucion de

las tecnologias productivas y el inicio de las exportaciones.

Que, uno de los hitos importantes de esta vifia fue haber sido una de las pioneras en
producir un vino en Chile de la cepa carmenére. Esta variedad habia desaparecido en
Francia y el mundo a causa de las plagas (en especifico, por el ataque de la filoxera).
Chile gracias a sus condiciones geograficas unicas que la hacen estar aislada del mundo
no sufrid con esta plaga. De esta manera, la cepa sigui6 existiendo en el pais, aunque se
la confundiera con el merlot. Una vez descubierto el carmenére por un ampeldgrafo
especialista en clasificar cepas, ésta se registro en 1996 en el Servicio Agricola y

Ganadero (SAG).



1.

12.

Que, De Martino planté esta variedad el afio 1992 y su primer vino carmenére fue de
cosecha 1996. Actualmente en la vifia trabajan la tercera y cuarta generacién de la familia,
junto con tres de los hijos de Giorgio (el cual esta retirado): Pietro, Marco y Remo. Junto
con ellos esta Paula Valdivieso, esposa de Marco, que se dedica al area de marketing.
Los vinos producidos se enfocan fuertemente al segmento premium, donde han

destacado por su gran calidad, reconocida en los multiples premios que han recibido.

Que, De Martino es una empresa de caracter familiar, siendo controlada en este momento
por la tercera generacién de descendientes de Pietro, el fundador. Cada uno de los
miembros de la familia, y los que se han integrado con posterioridad, han sabido tomar
una funcion dentro de la vifia, Vifia de Martino manteniendo el nivel de profesionalismo
necesario. Actualmente, trabajan alrededor de 80 personas, sin contar a la gente que se
encuentra en el campo. Poseen un gerente general, y bajo él esta la gerencia de
administracién y finanzas, export manager, jefes de productos, ingeniero de proyectos y
desarrollo y el endlogo jefe. La vifia tiene tres en6logos que son muy reconocidos. Ellos se
encuentran en permanente aprendizaje, lo que incluye viajes por el mundo para conocer
los vifiedos de otros paises y aprender sus técnicas. La vifia también se asesora por
expertos extranjeros que apoyan a los endlogos en cuanto a qué medidas tomar para
conseguir los mejores vinos. Los Vifiedos De Martino estan ubicados en Isla de Maipo,
una de las zonas vitivinicolas con mayor tradicion del pais y de mayor relevancia a nivel
mundial (Valle del Maipo). Las plantaciones cubren una superficie de 300 hectéreas, con
las cepas de Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenére, Malbec, Sauvignon Blanc,

Chardonnay, Pinot Noir, Syrah y Semillon.
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Que, actualmente, se encuentran vinificando en diversos lugares de Chile, buscando
nuevos “terroir” (una region o territorio con caracteristicas propias, donde un complejo de
variables geologicas y climaticas generan vinos unicos y diferentes). Los lugares

investigados actualmente son el Limari, Cachapoal, Choapa y la Regi6n del Maule.

Que, desde el afio 2001, De Martino se destaca por ser una de las pocas vifias en Chile
que realizan un manejo totalmente organico de sus vifiedos. Esta es una tendencia que en
el mundo ha ido creciendo, y consiste en prescindir del empleo de productos de sintesis
quimica para el mejoramiento de la calidad de los suelos y el tratamiento de plagas y
enfermedades de los cultivos. Esto trae aparejado una menor produccion, pero un vino de
excelente calidad, la que ha sido premiada en multiples ocasiones en el ambito nacional e
internacional. El proceso productivo puede tardar desde 3 meses en el caso de los vinos
blancos varietales, hasta 2 afios en el caso del De Martino Gran Familia Cabernet
Sauvignon (por el tiempo de guarda en barrica). Todo lo que se usa debe ser de la mejor

calidad: uva, insumos enoldgicos (levaduras y nutrientes), botellas, corchos naturales, etc.

Que, las primeras exportaciones de la vifia se realizaron a Brasil en los afios 60, pero
éstas se dejaron de hacer por problemas de pago. A principios de la década de los 90, la
empresa observo que era muy dificil conquistar el mercado nacional debido a que habia
vilas demasiado grandes y poderosas, por lo que las pequefias tenian grandes
desventajas de competir por volumen. Asi nace la inquietud de exportar los vinos. Esto
era un gran desafio que requeria una gran inversion pero cuya rentabilidad era mucho

mayor que el intentar conquistar el mercado interno.

Que, actualmente la empresa se encuentra bien asentada, posterior a un cambio de

estrategia que ocurrié hace dos afios. En ese entonces, el volumen exportado era mucho
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mayor pero con precio de los productos mas bajos. Por eso, se decidid producir vinos de
mejor calidad, enfocandose a los segmentos premium, super Premium y ultra premium,
pero con un menor volumen. Para lograr esto se debio investigar bastante con endlogos,
expertos nacionales e internacionales. Los volumenes vendidos son menores pero los

mayores precios lo compensan.

Que, la gran calidad de los vinos ha tenido importantes reconocimientos, siendo uno de
los mas relevantes el ser elegida como la mejor vifia del pais en el afio 2005 por parte de
International Wine & Spirits (IWSC), de Inglaterra. Este es uno de los certamenes mas
destacados de Europa y del mundo, con cerca de 5.000 participantes provenientes de
mas de 50 paises de todos los continentes. Para la estrategia de ventas se asesord con

una empresa internacional de marketing.

18. Que, una de las decisiones tomadas fue el cambiar el nombre de los vinos. Antes
se llamaba Santa Inés con una linea llamada De Martino. Ahora son Vinos De Martino con
una linea llamada Santa Inés. La idea nace cuando se empez6 a producir principalmente
vino de calidad, ya que la linea De Martino era la de los mejores vinos. Uno de los
problemas mas grandes que genera el trabajar en nichos tan pequefios es la venta. Para
lograr esto, siempre se trabaja conociendo las nuevas tendencias mundiales,

experimentado y estudiando continuamente.

19. Que, desde un principio se observo que los vinos producidos se adecuaban de
mejor manera a los paladares europeos. Es un mercado con una gran cultura relacionada
con el vino, en la que es normal que se conozcan conceptos como “cepas” y “lugares en

donde se ubican los vifiedos”, entre otros.

20. Que, por tanto, son lo que mejor podrian apreciar la calidad de los vinos.



21. Que, los montos exportados han aumentado a través de los afios, penetrando
cada vez mas con los vinos del segmento premium. Dentro de Europa el principal destino
de las exportaciones es Inglaterra, representando el 44,9% de las exportaciones a Europa
y el 15% del total de la vifia durante el afio 2005.Santa Teresa S.A. es titular de los

siguientes registros de marcas comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

Registro N° 684832 Fecha del Registro 02-feb-2004
Registro N° 684830 Fecha del Registro 02-feb-2004
Registro N° 684831 Fecha del Registro 02-feb-2004
Registro N° 627880 Fecha del Registro 17-abr-2002
Registro N° 933280 Fecha del Registro 30-sep-2011
Registro N° 853055 Fecha del Registro 18-jun-2009
Registro N° 836569 Fecha del Registro 16-dic-2008

22. Que, Santa Teresa S.A. es titular de los siguientes registros y solicitudes de marcas

comerciales en el extranjero:

Pais, Italia, Marca DE MARTINO, Clase 33: Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas
Pais, Pert, Marca DE MARTINO, Clase 33: Bebidas alcoholicas, excepto cervezas
Pais, Rusia, Marca DE MARTINO, Clase 33: Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas

¢ Pais, Benelux, Marca DE MARTINO, Clase 33: Bebidas alcoholicas, excepto cervezas.

e Pais, China, Marca DE MARTINO, Clase 33: Vinos.

e Pais, Costa Rica, Marca DE MARTINO, Clase 33: Vinos.

e Pais, Estados Unidos, Marca, DE MARTINO, Clase 33: Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas
e Pais, Japon, Marca, DE MARTINO, Clase 33: Bebidas alcoholicas, excepto cervezas

e Pais, Alemania, Marca, DE MARTINO, Clase 33: Bebidas alcoholicas, excepto cervezas.

e Pais, Irlanda, Marca DE MARTINO, Clase 33: Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas

[
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23. Que, no cabe duda en este caso que mi mandante es quien puede identificarse con la
expresion que constituye el nombre de dominio en conflicto, por cuanto posee numerosos
registros marcarios para la denominacion ‘DE MARTINO” y que ademas ostenta un uso

legitimo de esta denominacion en el comercio.



24. Que, finalmente, es un hecho desde el mensaje del Codigo Civil que uno de los pilares
fundamentales de nuestro ordenamiento juridico es la proteccion de la buena fe. Bien se
ha podido apreciar, de los antecedentes expuestos anteriormente, que mis mandantes
poseen un legitimo y mejor derecho que don Gianfranco De Martino para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en cuestion, antecedentes que reiteramos a

continuacion:

a) “VINOSDEMARTINQ?” son una familia de marcas registradas por mi mandante, y
es precisamente el elemento que conforma el nombre de dominio.
b) Posee una presencia internacional y registros marcarios en otros paises.
C) Ha hecho un uso intensivo y extensivo del mismo, siendo una marca notoriamente
conocida en Chile
25. Que, de esta manera, en razén de los antecedentes ya sefialados, el primer solicitante sin
lugar a dudas que tenia pleno conocimiento de la marca DE MARTINO para proteger
‘vinos” de la clase 33 y no estamos frente a una mera coincidencia, por lo que su

inscripcidn, a lo menos, adolece de mala fe.

QUINTO: Que, en un otrosi, Santa Teresa S.A acompafio, los siguientes documentos:

1. Listado de marcas comerciales de mi representada que contienen la expresion DE
MARTINO en Chile.

2. Impresos del sitio web de mis mandantes www.demartino.cl que entregan la siguiente

informacién:
a) Relativa a los diversos vinos fabricados bajo la marca DE MARTINO
b) Representantes de los productos DE MARTINO en el extranjero


http://www.demartino.cl/

c) Tienda online
d) Premios recibidos
e) Certificaciones: 1ISO 14001 2004, 1ISO 14001 2005, Certificado de Cumplimiento
(Produccion Limpia), Produccidn Ecoldgica, Reduccion de Carbono.

3. Resultados de busqueda obtenidos del buscador web Google al ingresar al motor de
busqueda la marca De Martino.

4. Articulo del diario electronico La Nacién (www.lanacion.cl) de fecha 18 de Noviembre
de 2011 cuyo titulo es “DE MARTINO FUE ELEGIDA VINA DEL ANO”

5. Documento de Vifia De Martino que aparece en la base de datos de ProChile

6. Articulo del portal web www.portalpremiumchile que destaca los trofeos IWCS

(International Wine & Spirits Competition” (Londes) y Endlogo Calidad Bicentenario
obtenidos por Vifia De Martino.

7. Copia simple de las paginas 1, 2, 3, 4 y 15 de la escritura de transformacion de la
sociedad Agricola Santa Teresa Limitada en Santa Teresa S.A. en la cual se puede
observar que sus socios y accionistas son de apellido “De Martino”

8. Malla de Relaciones Patrimoniales del Grupo De Martino sefialado indistintamente

como “Santa Teresa S.A.”

SEXTO: Que, con fecha 3 de Febrero de 2012 se proveyd dicha presentacion y se dio

traslado a la contraparte, todo lo cual fue notificado por correo electronico.
SEPTIMO: Que, don Giancarlo de Martino no efectuo presentacion alguna.
OCTAVO: Que, no siendo necesario recibir la causa a prueba pues todo el juicio transcurrio

en rebeldia del primer solicitante con fecha 9 de Noviembre de 2012, se cita a las partes a oir

sentencia y se notifica dicha resolucion por correo electrénico a las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje

contenido en la Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio


http://www.lanacion.cl/
http://www.portalpremiumchile/

CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter
de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le

dictaren;

SEGUNDO: Que, el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala que
es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la

ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

TERCERO: Que, el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término
de 30 dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales
interesados tomen conocimiento v, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias

solicitudes para ese nombre de dominio;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, solo el segundo
solicitante ha manifestado interés en el nombre de dominio en disputa y solamente este ha
acompafiado documentos en que se fundaria su mejor derecho para ser asignatario del

nombre de dominio demartinowines.cl;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante solo se puede sefialar que todo el juicio ha
transcurrido en rebeldia, sin que este arbitro haya podido sopesar cuales eran sus “derechos*

sobre el nombre el dominio materia de este arbitraje.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante 0 Santa Teresa S.A. sefialo que se trata de
un conocida sociedad vinculada a la familia DE MARTINO productores, distribuidores y
exportadores de vinos DE MARTINO con presencia en el mercado desde hace mas de 10
anos, con amplia difusién en la prensa escrita y audio-visual, que ademas cuenta con
registros marcarios obtenidos antes de la traba de la litis para la expresion DE MARTINO
tanto en Chile como en el extranjero, para distinguir, entre otros, productos alcohdlicos de la

clase 33.



SEPTIMO: Que, ademas el nombre de dominio utiliza como complemento de la expresion
‘DE MARTINQ?, la palabra WINES, en clara alusion al giro del segundo solicitante y a los
productos que produce, vende y exporta este ultimo, todo lo cual no puede adjudicarsele

simplemente a una casualidad.

OCTAVO: Que, por lo anterior es posible concluir que el primer solicitante lo Unico que hace
al agregar el concepto “wines” al vocablo “demartino” es vincularlo en forma inequivoca y
directa con el segundo solicitante. Ademas, en caso de adjudicarse el nombre de dominio al
primer solicitante se podria estar vulnerando el orden publico econdmico, pues los
consumidores no tendrian herramientas suficientes para poder eficientemente distinguir la

procedencia empresarial de los servicios que se le ofrece en el mercado.

NOVENO: Que, adicionalmente este arbitro procedi6 a visitar la pagina cabanashuilohuilo.cl
para determinar que uso le estaba dando el primer solicitante y pudo comprobar que esta no

se encuentra operativa.

DECIMO: Que, lo anterior ademas permite sostener fundadamente que el primer solicitante
pretende obtener una ventaja comercial utilizando para ello la imagen, nombre, prestigio del

segundo, lo que resulta inaceptable.

UNDECIMO: Que, por lo anterior, el adjudicar el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante ocasionaria una dilucion evidente de la marca, nombre e imagen del segundo

solicitante.

DUODECIMO: Que, asimismo este arbitro ha podido constatar que SANTA TERESA S.A.
utiliza masivamente la expresién DE MARTINO en el mercado y que cuenta con una gran
cantidad de clientes tanto en Chile como en el extranjero;

DECIMO TERCERO: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el

segundo solicitante, y habiendo comprobado este arbitro que los criterios de titularidad de



Marcas Comerciales, uso, principio de la buena fe, existencia de nombre comercial, Uso
masivo en el mercado, estan presente en los argumentos de éste, es que este arbitro ha
llegado a la conclusion que a SANTA TERESA S.A. le asiste un mejor derecho al dominio

solicitado.

DECIMO CUARTO: Que, respecto de las costas, cada parte se haga cargo de las mismas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de
dominio "DEMARTINOWINES.CL" asignandose, en consecuencia a SANTA TERESA S.A.

SEGUNDO: Cada parte de hara cargo de sus costas.

Comuniquese y notifiqguese a NIC Chile por correo electrdnico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvio Patricio de la Barra.

Alicia Medel Acuna Matias Moreno Poblete



