JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 8 de Junio 2007

Sentencia eltarapaca.cl
Rol 12-2007

VISTOS:

PRIMERO

Con fecha 20 de Nov. 2006, don MARTINO VICTOR RAMOS ELIAS,
domiciliado en Avda. Los Alamos 2959, Alto Hospicio,
Iquique, solicité la inscripcidén del nombre de domino
“eltarapaca.cl” ante el Nic Chile.

Posteriormente, y con fecha 12 de Dic. 2006, la empresa
VINA TARAPACA EX - 2ZAVALA S.A., con domicilio para estos

efectos en Hendaya 60, 4 piso, Las Condes, Santiago, vy
representada por el Estudio Silva & Cia., del domicilio
anteriormente senalado, solicitdé la inscripcidén del nombre
de dominio “eltarapaca.cl”, lo que dio lugar a este
arbitraje de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento
de Mediacidén y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacidén para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .CL"”

Por Oficio N° 07243 de 8 de Marzo de 2006, se designdé a la
infrascrita como arbitro para la resolucidén del conflicto
sobre la referida oposicién del nombre de dominio. Aceptado
el cargo en conformidad a la ley, se citdé a las partes a una
audiencia de conciliacidén y/o fijacidén de procedimiento.
Dicha resolucidn, segun consta en autos, fue notificada a
las partes por carta certificada y a Nic Chile por lo que
ellas fueron debidamente emplazadas.

Concurridé sélo el segundo solicitante a la audiencia de
conciliacién y/o fijacidén del procedimiento  sefialado,
representada por don Ricardo Montero Castillo, abogado, con
delegacidén de poder del abogado don Rodrigo Ledn Urrutia,
del Estudio Silva & Cia. y no pudo haber avenimiento, por
la inasistencia del demandado, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral y a fijar los honorarios arbitrales.
Consta a fs. 14 y siguientes que el segundo solicitante
hizo wvaler sus derechos, solicitando que se le revocara el
nombre de dominio en disputa al Sr. Ramos Elias y se le
asignara en definitiva a su representada. A fs. 46 se tuvo
por presentada dicha demanda. Transcurrido el plazo del
traslado, el demandado presentdé muy escuetamente sus
argumentos via correo electrdénico de fecha 5 y 16 de Abril
2007, sin rebatir los esgrimidos por el demandante ni apeld
al principio de prioridad. Con fecha 7 de Mayo se recibid la
causa prueba vy atendido el mérito de autos, a fs. 64 se
citd a las partes para oir sentencia.

SEGUNDO: Que la parte demandante u opositora expuso lo

siguiente:
Que la empresa denominada Vifa Tarapacd ex-ZAVALA S.A.
ademds de ser bien conocida, es una de las vifas mas

tradicionales de Chile; que en 1874, nacidé la Viifla Tarapaca
Ex-Zavala, conocida en ese entonces por "VINA DE ROJAS", en
razén de su fundador don Francisco de Rojas y Salamanca,
destacado empresario de la época. Con cepajes finos
importados desde Francia establecié la vifia en los pie de
montes de la Cordillera de Los Andes, plantando variedades
tales como Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot en tinto
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y Chardonnay, Sauvignon Blanc y Semillén en Dblanco. Mas
tarde, fue adgquirida por Antonio Zavala, y pasd a
denominarse "Vina Zavala". Al separarse de su sefora ella
recibiria la vina como compensacidén al proceso de
separacién. E1 abogado que asesord a la Sra. durante este
periodo era Don Arturo Alessandri, conocido como el "Ledn de

Tarapaca". En reconocimiento a su labor la Viha fue nombrada
"Vifia Tarapaca Ex Zavala". Que a partir de 1992, el grupo
Fésforos, importante consorcio chileno orientado a 1los
negocios agroindustriales, forestales y comerciales,

adquiridé la operacidén vitivinicola de la Vina, se decidiéd
impulsar un ambicioso programa de desarrollo orientado a 1los
mercados internacionales, con el respaldo de la "Tradicidn
Centenaria" de la vifa y el gran prestigio ganado en el
mercado interno. Para estos efectos se adquiridé un predio en
el VALLE DEL MAIPO, denominado "El1l Rosario de Naltagua", que
cuenta con 2.600 hds., incluyendo 600 hé&s. planas regadas
por el RIO MAIPO; cumpliéndose con esto uno de los objetivos
centrales del proyecto de desarrollo, dgque era ofrecer
crecientes volumenes de vinos finos de produccidén propia.
Que actualmente, ademds de ser una de las bodegas méas
importantes en el mercado chileno, Vifla Tarapaca Ex Zavala
se ha consolidado como una de las mayores exportadoras del
pais, creciendo sus embarques sobre el 50% promedio anual,
desde 1994, y llegando a mas de 50 paises. Pues bien, dado
el cardcter de excelencia que poseen sus productos, ésta se
ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que 1le ha
posibilitado ser la empresa numero uno en su rubro. En este
sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo,
protegidé como marcas comerciales de acuerdo a la ley N°
19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos
conceptos, entre los cuales se pueden sefalar:

CASA TARAPACA N° Reg.:719641; CASA VINA TARAPACA EX ZAVALA
N° Reg.: 765925.; CLUB MILENIUM DE VINA TARAPACA EX ZAVALA
N° Reg.: 517050; CLUB MILENIUM DE VINA TARAPACA EX ZAVALA

N° Reg.: 517051; COSECHA TARAPACA N° Reg.: 541733; CUANDO
LA PACIENCIA DA SU FRUTO - VINA TARAPACA EX N° Reg.: 509386;
EL ACACIO DE VINA TARAPACA N° Reg.: 549820; EL ALAMO DE VINA
TARAPACA N° Reg.: 549818; EL JAZMIN DE VINA TARAPACA N°
Reg.: 549819; EL ROSAL DE VINA TARAPACA N° Reg. : 549816;
EL SENOR DE TARAPACA N° Reg.: 780994; GRAN COSECHA TARAPAC
N° Reg.: 541734;

GRAN RESERVA VINA TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.: 541732;

GRAN RESERVA VINA TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.: 541736.; GRAN
TARAPACA N° Reg.: 541731; HERENCIA DE VINA TARAPACA EX
ZAVALA

N° Reg.: 564174; HERENCIA DE VINA TARAPACA EX-ZAVALA N°
Reg.: 525090; HERENCIA DE VINA TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.:
563219; LA CUESTA DE VINA TARAPACA N° Reg.: 549817; LA ISLA
DE TARAPACA N° Reg.: 551308; LA PIEDRA DE VINA TARAPACA N°
Reg.: 607028; LEON DE TARAPACA N° Reg.: 512138; LEON DE
TARAPACA N° Reg.: 541735; LEON DE TARAPACA N° Reg.:
631978;LEON DE TARAPACA N° Reg.: 631977; LEON DE TARAPACA N°
Reg.: 631976; LEON DE TARAPACA N° Reg.: 631975; LEON DE
TARAPACA N° Reg.: 631974; LEON DE TARAPACA N° Reg.:
677734; LEON DE TARAPACA N° Reg.: 740153; LEON DE TARAPACA N°
Reg.: 740165;LEON DE TARAPACA N° Reg.: 734863; LOS LEONES DE
TARAPACA N° Reg.: 512137; MUSEO VINA TARAPACA EX ZAVALA N°
Reg.: 765926; PIE DE MONTE DE TARAPACA Ne° Reg.:
649496 ;RESERVA PARA LA HUMANIDAD - VINA TARAPACA EX ZAVALA
N° Reg.: 509387;RESERVA PRIVADA VINA TARAPACA EX-ZAVALA N°
Reg.: 541729; RESERVESE EL DERECHO VINA TARAPACA EX ZAVALA
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N° Reg.: 582113; SABER EMPEZAR, VINA TARAPACA EX ZAVALA N°
Reg.: 668724; SENOR DE TARAPACA N° Reg.: 777975;

SIN PRISA DESDE 1874 - VINA TARAPA EX ZAVALA N° Reg.:
509385; TARAPACA N° Reg.: 737848; TARAPACA N° Reg.: 726049;
TARAPACA EX ZAVALA / CASA VINA TARAPACA EX ZAVALA N° Reg.:
775969; TARAPACA EX ZAVALA ANOS DE GUARDA N° Reg.: 679221;
TARAPACA EX ZAVALA CINCO BARRICAS N° Reg.: 679217; TARAPACA
EX ZAVALA CUATRO BARRICAS N° Reg.: 679222; TARAPACA EX
ZAVALA DOS BARRICAS N° Reg.: 679218;

TARAPACA EX ZAVALA PASION POR EXCELENCIA N©° Reg.:
754242; TARAPACA EX ZAVALA SABOR NOTABLE N° Reg.: 754241;
TARAPACA EX ZAVALA TRES BARRICAS N° Reg.: 679216; TARAPACA
EX ZAVALA TRES TONELES N° Reg.: 679220; TARAPACA EX ZAVALA
UNA BARRICA N° Reg.: 679219; TARAPACA EX ZAVALA VINOS
NOTABLES N° Reg.: 754243; TARAPACA EX ZAVALA, PASION POR LA
EXCELENCIA N° Reg.: 708106; TARAPACA EX ZAVALA/MUSEO VINA
Tarapacd EX ZAVALA N° Reg.: 765932; TARAPACA EX-ZAVALA N°
Reg.: 574237; TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.: 574240; TARAPACA
EX-ZAVALA N° Reg.: 574241; TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.:
573281; TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.: 573282; TARAPACA EX-
ZAVALA N° Reg.: 573283; TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.: 573284,
TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.: 573285; TARAPACA EX-ZAVALA N°
Reg.: 587061; TARAPACA EX-ZAVALA DOS TONELES N° Reg.:
740181; TARAPACA EX-ZAVALA UN TONEL N° Reg.: 740247;
TARAPACA LEON GOLD N° Reg.: 672301; TORERO DE TARAPACA N°
Reg.: 782972; UN BUEN DATO, VINA TARAPACA EX ZAVALA N° Reg.:
668725; VINA TARAPACA N° Reg.: 677626; VINA TARAPACA DESDE
1874 N° Reg.: 607029; VINA TARAPACA EX - ZAVALA CECILIA
RESERVE N° Reg.: 695574; VINA TARAPACA EX ZAVALA S.A. N°
Reg.: 765927;

VINA TARAPACA EX ZAVALA S.A. N° Reg.: 765930; VINA TARAPACA
EX ZAVALA S.A. N° Reg.: 765931, VINA TARAPACA EX-ZAVALA N°
Reg.: 574238; VINA TARAPACA EX-ZAVALA N° Reg.: 574239; VINA
TARAPACA EX-ZAVALA, EL ARTE DE LA TRADICION N° Reg.: 723643;
VINA TARAPACA, LA AVENTURA RECIEN COMIENZA N° Reg.: 674812;
VINA TARAPACA, LA TRAVESIA RECIEN COMIENZA N° Reg.: 671286;
VINA TARAPACA, SOLO POR GUSTO N° Reg.: 635843; VINEDOS
TARAPACA N° Reg.: 559652; y muy en especial, las marcas
TARAPACA N° Reg.: 737848 vy TARAPACA N° Reg.726049, todas
las cuales pertenecen a la Clase 33.

Todos los registros mencionados estdn contenidos en su
totalidad en el nombre de dominio en disputa, siendo el
articulo “EL"”, meramente accidental dentro del signo
solicitado como nombre de dominio; de otra parte, es
necesario sefalar que la solicitante es ademds titular del
nombre de dominio WWW.TARAPACA.CL. Indica que de asignarse
a la parte contraria, presentard confusiones en los clientes
de VINA TARAPACA EX-ZAVALA S.A. en la medida que se le
asociard a VINA TARAPACA EX-ZAVALA S.A. y a toda su
presencia comercial, social y nacional, y que se produciria
la confusidén y la dilucidn marcaria y que la solicitud de la
contraparte vulnera claramente los intereses de VINA
TARAPACA EX-ZAVALA S.A.

El concepto ELTARAPACA.CL se estructura en base a la marca
comercial que identifica en el mercado a la VINA TARAPACA
EX-ZAVALA S.A. y por ende, estima que el hecho de 1la
igualdad de conceptos, es antecedente suficiente como para
que el dominio en cuestidén le sea asignado, por lo que la
contraria estaria vulnerando lo dispuesto en el articulo 14
articulo del reglamento NIC CHILE vy ademds se podria
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aplicar, analdgicamente, lo dispuesto en el art. 22. En
suma, la buena fe, el interés legitimo, marcas y dominios
registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria
y posicionamientos comerciales consolidados, y una clara
mala fe de la parte contraria, son todos estos elementos que
perfilan a la actora como titular de "un mejor derecho"
para optar al dominio en cuestidén. Finalmente, la actora
menciona sus fundamentos de derecho, y en especial algunos
criterios aplicables en la resolucién de estos conflictos,
entre otros, el criterio de la identidad, el principio
cronoldégico, y el de la notoriedad y que este caso debiera
ser abordado mas alla de la aplicacidén simplista del
principio “first come, first served”, que en muchos casos
involucra una profunda injusticia, y da una mala sefial a los
actores econdmicos.

Tercero:

Acompandé la siguiente prueba documental:

1.- Lista nombres de dominio de la actora en que aparece en
forma principal la expresién TARAPACA.

2.— Lista de marcas de marcas comerciales de la actora en

que aparece en forma principal la expresidén TARAPACA.

Cuarto: Por su parte, el primer solicitante don MARTINO
VICTOR RAMOS ELIAS sefiald que no comprende el reclamo de la
contraria, vya gque habiendo examinado los motores de
bisqueda de Internet, consultd en Seremis de Hacienda vy
Economia, en el Diario Oficial, y no encontrd respuesta a
su inscripcidn; que en las inmediaciones de Iquique y la
primera regidn existen aproximadamente 18 empresas con
nombre similar a TARAPACA, por ejemplo: Tarapacad emprende,
clinica Tarapaca, universidad de Tarapaca, transportes
Tarapaca, vifia Tarapacd, radio taxis Tarapacd, y que segun
Google existen 267000 empresas con el nombre TARAPACA , Yy
que ninguna ha registrado la marca, que todas estas empresas
o la mayoria tiene rubros distintos. Que el nombre de
dominio que ha solicitado, eltarapaca", todo Jjunto, es un
diario electrdénico, y la contraparte es una vifha, que le ha
perjudicado enormemente, puesto que ha perdido oportunidades
de negocio.

Quinto: La demanda del segundo solicitante de fs. 12 y
siguientes, fue notificada a la parte contraria con fecha 3
de Abril 2007 mediante correo electrdénico, confiriéndosele
un plazo de 5 dias hdédbiles para observaciones, tramite
procesal que no fue evacuado.

Sexto: El1 Tribunal, vy con fecha 12 de Abril 2007 vy en
virtud lo dispuesto en el N° 2 y siguientes de las Bases del
Procedimiento Arbitral de fs. 10 y en virtud de lo dispuesto
en el art. 432 del C.P.C. citd a las partes para oir
sentencia definitiva, notificdndoseles a las partes con
igual fecha por correo electrdénico el 12 de Abril 2007.

FUNDAMENTOS DEL FALLO

Primero: La cuestidén a fallar consiste en determinar a gquien
de los litigantes le corresponde asignar el nombre de
dominio eltarapaca.cl, esto es, si al primer solicitante don
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MARTINO VICTOR RAMOS ELTIAS, le) a la VINA TARAPACA EX
ZAVALA, segundo solicitante y demandante de autos.

Segundo: Que atendidas 1las defensas de fondo hechas wvaler
por la demandante y a los efectos de resolver la 1litis,
considera que debiendo este Tribunal fallar en equidad,
considera que el demandado y primer solicitante goza
solamente de la presuncién de mejor derecho, atendida su
calidad de primer solicitante del nombre de dominio, y ha
expresado, sin acreditarlo legalmente, gque lo suyo es un
diario wvirtual, electrdénico, gque ninguna relacidén tendria
con el giro de la demandante.

Tercero: Que de otra parte, ha sido Martino Victor Ramos
Elias el primer solicitante, y que el principio “first come,
first served”, dque 1le favoreceria, es precisamente un
principio, mas no un derecho, UuUnicamente orientador en
idéntica situacidén de relevancia de los intereses que se
pretende satisfacer, por lo que en consecuencia habria que
dilucidar este conflicto en base a otras criterios.

Cuarto: Que la parte demandante VINA TARAPACA EX —ZAVALA,
para los efectos de acreditar un legitimo derecho del nombre
de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la
marca comercial TARAPACA, en la clase 33 y el nombre
comercial VINA TARAPACA, y de numerosas otras que llevan el
nombre Taparaca, segun consta de los documentos qgue
acompandé oportunamente, y ha hecho valer sus argumentaciones
v consideraciones, fundadas en argumentos objetivos,
precisos y demostrables y ha respaldado tener un legitimo
derecho o pretensidn sobre el nombre de dominio
eltarapaca.cl, fundado esencialmente en un uso previo, y en
formas de proteccidédn juridica y trasmisidén al publico, por
ejemplo, en el uso como nombre o signo identificatorio o por
Su registro como marca comercial y que a mayor abundamiento,
la actora tiene registrado el nombre de dominio taparaca.cl,
antecedentes todos que representan un mejor derecho y dque
obran en su favor.

Quinto: Que en virtud de la referida documentacidn, se
encuentra acreditado en autos el legitimo interés de la
parte opositora, para ser titular del nombre de dominio en
disputa, ya que indubitablemente se trata de un nombre dque
utiliza la expresién TARAPACA, razdén por la cual se
encuentra en mejor posicién de legitimacidén que el primer
solicitante para ser titular del nombre de domino en disputa
eltarapaca.cl

Sexto: Que asimismo ha quedado demostrado en autos que la
VINA TARAPACA EX -ZAVALA es una empresa destacada en el
mercado, que ha invertido en su imagen corporativa, respecto
a marcas comerciales y publicidad, razdén por la cual el
nombre de dominio eltarapaca.cl se encuentra intimamente
asociado a sus registros ya indicados, por lo que resulta
iddénea la titularidad que reclama en su demanda de fs. 14, y
este Tribunal se ha formado la conviccidn, en el sentido que
asignar el dominio eltarapaca.cl en disputa al primer
solicitante puede llevar a la confusidén a los consumidores y
usuarios de internet, por ser conceptualmente idéntico a
tarapaca.cl de titularidad del segundo solicitante, y
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practicamente idéntico con eltarapaca.cl salvo por el
articulo el que le precede.

Séptimo: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que
la asignacién del nombre de dominio eltarapaca.cl al segundo
solicitante no vulnera derechos de ningun otro.

Octavo: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en 1los
articulos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8°,
Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediacidén y Arbitraje del
Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL

SE RESUELVE:

En mérito de 1lo senalado en la parte considerativa, vy
conforme a los principios de mejor derecho o legitimacidn y
a la prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de
oposicién de fs. 12 y por lo tanto asignar el nombre de
dominio eltarapaca.cl a la VINA TARAPACA EX -ZAVALA, Rut
96.645.260-9.

Notifiquese la presente resolucidén a las partes por carta
certificada vy ademés por correo electrédénico, con firma
digital, y por esta uUltima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile

Autoriza este fallo el Actuario y Notario de Santiago, don
Pedro Sada Azar.
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