Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio gatto.cl
Oficio OF11958

VISTOS:

1.

Que con fecha 15 de octubre de 2009, don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO
solicita la inscripcion del nombre de dominio gatto.cl. Posteriormente, con fecha 21
de octubre de 2009, VINA SAN PEDRO S.A., representada en calidad de contacto
administrativo por dofia PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripcién del
mismo dominio gatto.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF11958, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 26 de febrero de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 8
de marzo de 2010, a las 12:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes,
Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y
por carta certificada;

Que con fecha 8 de marzo de 2010, se efectia el comparendo fijado para ese dia, al
que solamente asiste don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien exhibe
poder para representar al Segundo Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A. y, asimismo,
acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el
arbitro;

Que con fecha 11 de marzo de 2010, el Segundo Solicitante, VINA SAN PEDRO
S.A., consignd el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

Que con fecha 17 de marzo de 2010, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en
representacion del Segundo Solicitante, VINA' SAN PEDRO S.A., presenta su
demanda de asignacion del dominio gatto.cl, argumentando que los inicios de esta
vifia tienen lugar el afo 1865, cuando los hermanos Bonifacio y José Gregorio
Correa Albano — quinta generacién de esa familia, — adquirieron los terrenos que
habian sido plantados por sus antepasados para comenzar a elaborar los primeros
vinos con uvas locales, que posteriormente fueron reemplazadas por nobles
variedades del sur de Francia y Alemania. Con ello, dieron origen a la condicién de
valle vitivinicola de la zona de Curic6.

El Segundo Solicitante anade que la evolucién de las plantaciones y la gran calidad
de los vinos elaborados permitieron iniciar desde el afno 1940 las exportaciones a
grandes mercados como los de Estados Unidos, Canada, Alemania y Japén. En
este sentido, entre la década de los ‘60 y ‘80, se lanzaron al mercado dos vinos
emblematicos de la vifia: en 1960 naci6 “GATO” y en 1980 el vino reserva,
“CASTILLO DE MOLINA”. En la década siguiente, la vifia experimentd cambios
importantes. Con una nueva razén social, VINA SAN PEDRO S.A., comenz6 a
transar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrénica
de Chile.



Hacia fines de la década de los 90, VINA SAN PEDRO S.A. implementé un amplio
proyecto de inversiones enfocado hacia la vinificacion, el envasado, la capacidad de
guarda y nuevas plantaciones, siempre en busqueda de nuevos y mejores terrenos,
lo que permiti6 aumentar su expansion productiva, enoldgica y comercial. Al mismo
tiempo, se posicionaron fuertemente en el mercado nacional e internacional a través
de sus vinos mas conocidos, entre ellos el “GATO” negro y “GATO” blanco, los
cuales gozan de gran fama y notoriedad entre el publico consumidor.

VINA SAN PEDRO S.A. tiene su base de operaciones y la bodega en el Valle de
Curicé, donde posee uno de los panos de vifiedos mas extenso en Sudamérica con
1.200 hectareas. Sin embargo, la vina tiene unas 2.500 hectareas plantadas a lo
largo del Valle Central de Chile y a partir de 1990, todos los nuevos terrenos y
contratos a largo plazo se han buscado en otros de los principales valles vitivinicolas
del pais, como son Leyda, Colchagua, Maipo, San Antonio, Casablanca, Elqui y
Limari. De alli provienen hoy las distintas variedades que componen las lineas de
sus productos.

El Segundo Solicitante agrega que es parte de VSP Wine Group, siendo la vifia mas
antigua y mayor del grupo. VSP esté presente en casi 80 mercados en los cinco
continentes con sus marcas: “CABO DE HORNOS”, “1865”, “CASTILLO DE
MOLINA”, “35 SUR” y “GATO”, satisfaciendo las necesidades y preferencias de
distintos publicos en todo el mundo. Sin embargo en los Ultimos afos, la industria
vitivinicola se ha convertido en un mercado especialmente competitivo, con un
mayor numero de actores, exigencias y con el gran desafio de captar la atencion del
consumidor. En este sentido, el marketing se ha convertido en una herramienta
clave para el éxito de las empresas vitivinicolas, las cuales han debido dar énfasis a
la diversificacion de sus productos, posicionamiento de las marcas y creacion de
adecuadas estrategias de distribucion, precios, publicidad y promocion.

VINA SAN PEDRO S.A. ha jugado un papel muy importante, ya que ha sido uno de
los lideres en la creacion de marcas, conquistando de esa forma nuevos espacios
del mercado, teniendo presencia en los distintos segmentos con productos de
diferentes identidades. Al respecto, hace presente lo realizado por esta vifia con sus
reconocidos vinos de la marca “GATO” de la década de los 60, vinos que han
gozado de un gran reconocimiento en Chile, lo cual se vio reforzado con la fuerte
estrategia de marketing emprendida por VINA SAN PEDRO para estos vinos,
promocionandolos profusamente en radio, television y como auspiciador de
importantes eventos deportivos y sociales, a tal punto que dificilmente alguien
podria desconocer la fama y notoriedad de dichos vinos. Desde entonces, la marca
“GATO” se ha consolidado como una marca global, con presencia en mas de 70
paises en los cinco continentes, siendo lider en ventas en 14 de ellos.

El Segundo Solicitante hace presente que en virtud de lo anteriormente expuesto,
queda en evidencia el perjuicio que le importaria el hecho de que un tercero
pretenda ser titular de un nombre de dominio que es virtualmente idéntico a sus
marcas registradas y nombres de dominio sobre los cuales es titular VINA SAN
PEDRO S.A., indicando que tiene registradas las siguientes marcas comerciales:



“GATO” Registro N° 702.329, para distinguir servicios en clase 43;

“GATO” Registro N® 739.530, para distinguir productos de la clase 33;
“GATO” Registro N° 761.291, para distinguir productos de la clase 33;
“GATO” Registro N® 758.995, para distinguir productos de la clase 33;

“GATO BLANCO” Registro N2 792.604, para distinguir productos de la
clase 33;

“GATO BLANCO” Registro N? 725.568, para distinguir productos de la
clase 30;

“GATO BLANCO” Registro N® 632.151, para distinguir productos de la
clase 33;

“GATO BLANCO” Registro N® 702.327, para distinguir servicios de la
clase 43;

“GATO BLANCO” Registro N® 615.636, para distinguir productos de la
clase 33;

“GATO BLANCO” Registro N2 631.010, para distinguir productos de la
clase 33;

“GATO BLANCO” Registro N2 631.011, para distinguir productos de la
clase 32;

“GATO CHILEAN GAMES” Registro N° 740.161, para distinguir
productos de la clase 33;

“GATO DE ORO” Registro N? 732.790, para distinguir productos de la
clase 33;

“GATO EXPORT” Registro N° 632.150, para distinguir productos de la
clase 33;

“GATO EXPORT” Registro N® 577.147, para distinguir productos de la
clase 33;

“GATO NEGRO” Registro N® 792.601, para distinguir productos de la
clase 33;

“GATO NEGRO” Registro N° 725.567, para distinguir productos de la
clase 30;



o “GATO NEGRO” Registro N® 632.152, para distinguir productos de la
clase 33;

o “GATO NEGRO” Registro N° 702.328, para distinguir servicios de la
clase 43;

o “GATO NEGRO” Registro N? 739.529, para distinguir productos de la
clase 33;

o “GATO NEGRO” Registro N° 631.012, para distinguir productos de la
clase 33;

J “GATO NEGRO” Registro N° 631.013, para distinguir productos de la
clase 32;

o “GATO PREMIUM” Registro N? 632.153, para distinguir productos de la
clase 33;

o “GATO PREMIUM” Registro N? 767.173, para distinguir productos de la
clase 32;

J “GATO PREMIUM” Registro N® 768.486, para distinguir productos de la
clase 33;

J “GATO, EL VINO CHILENO DE TODO EL MUNDO” Registro N°
692.543, para distinguir productos de la clase 33;

J “GATO, EXPORT UN SABOR DE EXPORTACION PARA SU MESA.
NUEVO GATO EXPORT SOLO DE VINA SAN PEDRO” Registro N°
586.158, para distinguir productos de la clase 33;

o “GATO, PASION POR CHILE” Registro N° 777.448, para distinguir
productos de la clase 33;

o “COPA GATO” Registro N? 836.422, para distinguir productos de la
clase 33;

o “COPA GATO” Registro N° 836.423, para distinguir servicios de la clase
41.

VINA SAN PEDRO S.A. es, por tanto, titular de una familia de marcas comerciales
que corresponden, o bien se encuentran formadas sobre la base de la expresion
“GATO” y sus derivaciones, que ademas de corresponder a una marca creada,
promocionada y utilizada profusamente, distingue a uno de los productos Premium y
mas vendidos de la vifa.

El Segundo Solicitante senala que la expresién “GATO”, ademas, es parte de varios
nombres de dominio de su propiedad, entre ellos, los siguientes:



gato.cl
gatonegro.cl
gatoblanco.cl
gatanegra.cl
gato-negro.cl
gatousa.com
gatorojo.cl
elgatonegro.cl
el-gatonegro.cl
clubgatonegro.cl
discogatonegro.cl
migato.cl

El Segundo Solicitante considera que dichos nombres de dominio son una muestra
mas de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que
consisten o se estructuran sobre el signo “GATO”, expresion virtualmente y
fonéticamente idéntica al nombre de dominio en disputa, lo cual bajo ningun punto
de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y
adecuado. En este sentido, indica que el Primer Solicitante, al solicitar el nombre de
dominio gatto.cl, se limité a tomar la marca comercial y nombre de dominio de VINA
SAN PEDRO S.A. y adicionarle una letra, lo que a su juicio demostraria su intencion
de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido el Segundo Solicitante a
través de los afnos, desviando a la audiencia y usuarios de Internet los que, al
enfrentarse a este nombre de dominio, pensaran con toda légica que pertenece a la
Vifa.

El Segundo Solicitante reitera que la expresion “GATO” es una marca reconocida
no so6lo en Chile, sino que también en el extranjero, expresién que es asociada y la
cual se utiliza profusamente en Internet y en el mercado. En efecto, segun sefala
acreditar mediante los documentos que acompana, el vino “GATO”, en sus diversas
variedades, es reconocido por los usuarios de Internet y consumidores en general
como uno de los productos de mayor prestigio en el mercado de los vinos, el cual
goza de fama y notoriedad gracias al esfuerzo e inversiones realizadas por VINA
SAN PEDRO S.A.

VINA SAN PEDRO S.A. reitera que el Primer Solicitante se limité a modificar una
letra del nombre de dominio y su marca registrada, adicionando sélo una letra “T” a
la reconocida expresién asociada a los conocidos vinos de esta vifia, lo que
claramente inducird a error y engafno a los usuarios de Internet y al publico
consumidor en general, que al enfrentarse al dominio gatto.cl, concluiran que éste
corresponde a VINA SAN PEDRO S.A. o bien que cuenta con su autorizacion de
uso, cuestion que no ocurre en la especie, lo que evidentemente causara un grave
perjuicio a VINA SAN PEDRO S.A.

El Segundo Solicitante hace presente 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 la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos



validamente adquiridos por terceros”. A este respecto, la jurisprudencia en el
arbitraje del nombre de dominio promain.cl, concluyé que se procedia a asignar el
nombre de dominio en disputa a: “..la parte que 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.”

El Segundo Solicitante indica que la funcién bésica de todo nombre de dominio es
aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, funcidn que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al
Primer Solicitante de autos, no se estaria cumpliendo. Por tanto, segun su
perspectiva, corresponde rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del
nombre de dominio gatto.cl ya que, de lo contrario, se permitira que un tercero haga
uso de una marca comercial que esta debidamente registrada ante el INAPI y que
es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que
llevaria a una inevitable confusion del mismo. Agrega que resulta importante reiterar
que VINA SAN PEDRO S.A., es una de las vifias mas importantes de nuestro pais,
cuyo reconocimiento se extiende al extranjero al producir y distribuir vinos de alta
calidad.

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos afios
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relacion con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
electronica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como péaginas
Web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre
de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifigue como, por ejemplo, “NIKE”, “IBM” o “LIDER”,
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, el Segundo Solicitante sefala que entre los que deben tenerse presente es
el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres
de dominio. Como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han
sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que
constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de
dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolucién de los mismos. En
este sentido, sefiala que en el Derecho Comparado, asi como la uniforme
jurisprudencia de nuestro pais en los ultimos anos, se ha efectuado una inmediata y
l6gica relacién entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

El Segundo Solicitante indica que los nombres de dominio comparten propdsitos y
caracteristicas de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible
sostener que los nombres de dominio, ademas de la funcion técnica que cumplen,
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o



servicios que se ofrecen via Internet, facilitando el comercio e intentando evitar que
los usuarios caigan en errores o confusion con respecto a ellos. Ademas, es posible
agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad
donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos,
fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Por su parte, el objetivo
final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distincién por
medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el
mercado real.

Por otro lado, sefala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afo 2000,
entr6 en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “El
nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”
Agrega VINA SAN PEDRO S.A. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con
mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunion de
comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como
asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que
establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
enganosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual sefiala que la inscripcién de un
nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o
engafnosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.” Al
respecto, el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos, si se asignara el
nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaria produciendo una dilucion de la
reconocida marca “GATO” y podria inducir a error a los usuarios, quienes
eventualmente asociarian la marca de VINA SAN PEDRO S.A. con una actividad
desarrollada por un tercero. En sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente
entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente
aceptado vy, por lo tanto, corresponde su aplicacion a la resoluciéon del conflicto
suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado



que VINA SAN PEDRO S.A. es titular de una familia de registros marcarios para el
sigho “GATO”, los cuales fueron creados y son utilizados en Internet y gozan de
fama y notoriedad.

El Segundo Solicitante cita, ademas, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el
cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha
conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. Agrega que las marcas notorias,
esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacién en un lugar determinado,
son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla de los productos o
servicios cubiertos por la misma marca. VINA SAN PEDRO S.A. considera que la
aplicacion de este criterio obliga a concluir que tiene el mejor derecho sobre el
nombre de dominio gatto.cl, debido a que el signo “GATO”, es fonéticamente
idéntico al dominio disputado, identifica al reconocido vino del Segundo Solicitante
desde hace ya varios afnos, gozando dicha marca de fama y notoriedad.

El Segundo Solicitante cita ademas el criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, el cual se refiere a que tendrd un mejor derecho sobre el
nombre de dominio indicativo de algin producto o servicio, la parte que
efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. Pues bien, ha sido VINA SAN
PEDRO S.A. quien ha utilizado desde sus origenes la expresion “GATO”, la cual lo
identifica tanto a nivel nacional como internacional como uno de los més famosos
vinos que comercializa. Ello es el resultado de los esfuerzos y grandes inversiones
realizadas por VINA SAN PEDRO S.A. en orden a posicionar sus vinos entre los de
mayor calidad a nivel nacional e internacional. Ademas el término “GATO”, es
utilizado en Internet por VINA SAN PEDRO S.A., por lo que los usuarios de Internet
ya identifican y asocian dicha expresion con ella.

Otro elemento a considerar, afiade el Segundo Solicitante, es que la expresion
“GATO” que identifica al reconocido vino de VINA SAN PEDRO S.A. se utiliza
efectivamente en Internet. En efecto, al ingresar al sitio www.gato.cl, podra
apreciarse que éste se encuentra activo y contiene abundante informacion respecto
a los reconocidos vinos “GATO”, en sus diversas cepas y variedades.

El Segundo Solicitante afiade que también es aplicable el criterio de la identidad, en
donde se establece que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a
la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea
idéntico o muy similar al mismo. En razon de lo anterior, considera que el nombre de
dominio en conflicto debe ser asignado a VINA SAN PEDRO S.A., ya que es titular
de la marca “GATO” y sus derivados. En este sentido, la jurisprudencia nacional en
el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio vihasdelmaipo.cl,
establecio: “El criterio de la identidad senala que el nombre de dominio en disputa
se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo...".

Ademas, el Segundo Solicitante senala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya



la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion
de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta.” El Segundo Solicitante sefiala que los signos famosos y notorios, como
es el caso de “GATO”, han de protegerse especialmente por los paises miembros
de la Unién, toda vez que de su explotacién no autorizada se deriva, por un lado la
dilucion del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios
que no han contribuido a la creacién de dicha notoriedad, con los consecuentes
perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Por lo demas, de
otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico asociaria dicho
nombre a VINA SAN PEDRO S.A., o deduciria légicamente que se trata de un sitio
de su propiedad, incurriendo en error y confusion, ya que el Primer Solicitante en
nada se relaciona con la misma.

VINA SAN PEDRO S.A. cita, a su vez, el articulo 10 bis del Convenio de Paris,
sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1)  “Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2)  “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  “En particular deberan prohibirse:

1. “Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
gue sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

2. “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

3. “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

VINA SAN PEDRO S.A. estima que por lo sefialado precedentemente, es evidente
la confusién que se produciria de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un
tercero que en nada se relaciona con ella ya que, como se sefal6 anteriormente, la
expresion “GATO”, es fonéticamente idéntica al nombre de dominio disputado
gatto.cl, la cual se encuentra incorporada en otras marcas o nombres de dominio, y
corresponden o bien se asocian directamente con el Segundo Solicitante al
constituir el elemento distintivo de un grupo de familia de sus marcas.



El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito, y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad de las
marcas “GATO” la fama y notoriedad de éstas, asi como también la titularidad de
nombres de dominio relacionados, considera que VINA SAN PEDRO S.A. tiene el
mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio en disputa. Ademas, indica
que debe considerarse que ha sido él quien le ha otorgado fama, notoriedad y
distintividad al signo “GATO” y sus distintas derivaciones en el mercado e Internet.
En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente presentadas y que
han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a
su formalizacion y a los plazos de interposicion de las mismas, s6lo cabe abocarse a
los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion de nombres de
dominio, los que concluyen necesariamente, para el Segundo Solicitante, en el
mejor derecho de VINA SAN PEDRO S.A. sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres
de dominio son la herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de dicha red, la asignacion del dominio gatto.cl al Primer Solicitante constituiria una
causal de error y confusién en el publico usuario y consumidor. Dicho efecto no se
condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados
por ICANN, la OMPI, la Reglamentacién de NIC Chile, y los Tratados
Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal
ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio
electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignacion del dominio de autos
sea fundamental para los intereses de VINA SAN PEDRO S.A;;

Que por resoluciéon de fecha 26 de marzo de 2010, se provee el escrito presentado
con fecha 17 de marzo de 2010 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en
representacion del Segundo Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A., y se da traslado al
Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por
correo electrénico;

Que con fecha 5 de abril de 2010, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en
representacion del Segundo Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A., hace una
presentacion a través de la cual indica que es importante destacar que habiendo
vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor
derecho donde se hicieran valer los argumentos, solamente él ha defendido sus
intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentacion
respectiva.

En este sentido, agrega el Segundo Solicitante que es necesario hacer presente que
el criterio “first come, first served’ en el cual se podria haber fundamentado la
defensa del Primer Solicitante, no es absoluto e incluso, cada vez con mas fuerza,
tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de
ultima ratio, aplicandolo s6lo cuando ninguna de las partes demuestra tener un
mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso
de autos solamente VINA SAN PEDRO S.A., ha presentado diligentemente sus
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argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio
gatto.cl. Este argumento, indica el Segundo Solicitado, proviene del articulo 10 del
Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio, el cual establece un plazo de
30 dias para que “eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren
afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.
Lo anterior se ve corroborado por el articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario que
establece en su parrafo primero que “sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre...” sin distinguir
si dicha obligacién corresponde al primer o0 segundo solicitante.

VINA SAN PEDRO S.A. indica que la jurisprudencia avalé lo anteriormente
sefalado, en la sentencia de asignacion de nombre de dominio todochile.cl, en la
cual se senala: “una vez que se genera el conflicto de asignacion de nombres de
dominio los solicitantes se deben encontrar en una situacion de igualdad, y sobre
esa base se debe analizar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto”.

El Segundo Solicitante afade que en relacion al criterio “first come, first served’ y la
nula argumentacién del Primer Solicitante sobre sus supuestos intereses en relacion
con el nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignacion del
dominio de autos debe recaer en VINA SAN PEDRO S.A., quien ha aportado
debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales
fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio gatto.cl.

En sintesis, el Segundo Solicitante, argumenta que el criterio “first come, first
served’ tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un
principio de “ultima ratio”, vale decir, que su aplicacion sélo tiene cabida cuando no
sea posible aplicar otro criterio de asignacion respecto de un determinado nombre
de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un
plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un
determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de
determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar
finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicit6. Ello no
ocurre en el caso de autos, ya que el mejor derecho de VINA SAN PEDRO S.A. se
encuentra debidamente acreditado con la documentacion acompafnada en la
demanda de mejor derecho. A su vez, para el Segundo Solicitante, resulta evidente
gue es él quien tiene un interés legitimo sobre el nombre de dominio en disputa, y
que la inactividad del Primer Solicitante da cuenta de su total desinterés y
desvinculacion con el mismo.

VINA SAN PEDRO S.A. considera que tiene un mejor derecho por ser titular de una
gran cantidad de registros marcarios para la expresion “GATO” en Chile y el
extranjero, los que como es posible observar, se encuentra integramente contenida
en el nombre de dominio disputado, en el que la Unica diferencia es que el Primer
Solicitante ha procedido a adicionar una letra “T”, lo que en caso alguno podria
estimarse como un elemento diferenciador suficiente y adecuado sino que, por el
contrario, sélo aumentara el grado de confusion entre los usuarios de Internet y el
publico consumidor en general al creer, validamente, que se trata de un nuevo vino
de la marca “GATTO” de propiedad del Segundo Solicitante.
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VINA SAN PEDRO S.A. reitera que, segln dicta la logica, los usuarios de Internet al
enfrentarse al dominio gatto.cl, concluirdn que éste le corresponde y que en él se
contiene informacion sobre sus vinos, o0 bien que cuenta con su autorizacién para su
uso, toda vez que es virtual y fonéticamente idéntico a la marca con la cual se
distinguen sus productos, lo que evidentemente le causara un grave perjuicio. A su
vez, gatto.cl, reproduce integramente sus marcas y la expresion con la cual se
identifican sus productos, existiendo ademas publicidad e informacion sobre los
mismos que dan cuenta de su uso efectivo en Internet y el mercado real.

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante sefiala que, sin perjuicio de los
criterios mencionados en su demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el
nombre de dominio gatto.cl debiera asignarse a VINA SAN PEDRO S.A., cree
importante lo sefalado en la sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio
promain.cl. En dicho fallo, se concluyé que “..no habiendo acreditado el Primer
Solicitante ningun vinculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber
tenido la oportunidad para ello, mal podria este sentenciador preferir su solicitud en
desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que 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.”

Como se desprende de dicho fallo, segun el Segundo Solicitante, la titularidad de
marcas comerciales que correspondan a la esencia y parte distintiva de un
determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse
con el objeto de determinar cual de las partes en un procedimiento de asignacion de
dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo. VINA SAN PEDRO S.A. concluye
gue a su juicio se encuentra debidamente acreditado que es él quien goza de un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Que con fecha 5 de abril de 2010, el Primer Solicitante, don FRANCISCO JAVIER
GRIMALDI TORO, hace su presentacion argumentando que el dominio gatto.cl fue
adquirido el 14 de agosto del afo 2007 por dofia ANA MARIA TORO CARTES, con
el propdsito de alojar un sitio donde se difundiera la banda musical que él form¢ y
luego disolvié. En tal oportunidad, existi6 el mismo conflicto con la VINA SAN
PEDRO S.A., llegando a un acuerdo redactado por ellos donde existia el
compromiso de no comercializar, distribuir, difundir o promocionar productos y
servicios de las clases 30, 33, y 43. Esta accion fue perjudicial, ya que no permitio
recibir auspicio a cambio de publicidad de parte de alguna empresa que
promocionara aquellos productos o servicios sefalados con ocasion de algun
evento en el que participara la banda. Dada la inexperiencia en el tema, la premura
de instalar el proyecto en la Web y el temor a que una gran empresa con un staff de
abogados les quitara la Unica oportunidad de difusion en la Web, se accedio a firmar
tal acuerdo.

El Primer Solicitante sefala que el dia 15 de noviembre del afio 2009 y luego de
vencido el plazo de renovacién de la duefa anterior, procedié a comprar el dominio
para que de esta forma el titular de la cuenta quedase a su nombre. Esta vez, el
proposito que tendria este sitio Web, seria poder seguir utilizando los mails con
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nombre gatto.cl, que desde el 2007 ha utilizado y, ademas, para alojar un nuevo
proyecto musical como solista.

Don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO relata que nuevamente VINA SAN
PEDRO S.A. entré en conflicto por motivo de cambio de titular y ofrecié que se
firmara un acuerdo similar al que ya anteriormente se habia acordado y al cual en
esta ocasion se ha negado, argumentando los siguientes puntos:

a. Que la creacion del dominio gatto.cl no responde a ninguna de las
causales de revocacion segun el articulo 22 del Reglamento de NIC
Chile, y que la buena fe en la utilizacion del sitio para fines no
comerciales ni perjudiciales para la empresa VINA SAN PEDRO S.A.
puede ser probada. En efecto, desde el afio 2007, posee un mail con
ese adjetivo, un perfil en Facebook con tal nombre y realiza
presentaciones musicales con el mismo nombre artistico en cuestién.
Indica que su proyecto artistico no se asemeja en nada a los servicios
del Segundo Solicitante, ni utiliza su nombre de forma engafnosa, no
existiendo prueba alguna que muestre lo contrario.

b. Que los vocablos “gato” y “gatto” son la designacion de un animal en
dos lenguas diferentes, espanol e italiano, no constituyendo nombre
propio que pueda ser reclamado por persona alguna. Por lo tanto,
pretender que tal nombre, inclusive en dos lenguas distintas, sea
utilizado como marca comercial exclusiva, es de una altaneria y falta de
sentido comun desproporcionada, de la cual no estd dispuesto a ser
parte.

c. Que existen otras marcas de nombre “GATTO” bajo diferentes razones
sociales, las cuales no han incurrido en conflicto alguno con el Primer
Solicitante, siendo VINA SAN PEDRO S.A. la unica que ha ocupado
una formula abusiva e injusta para proteger sus marcas contra
personas naturales.

d. Que la empresa VINA SAN PEDRO S.A. no ha considerado el perjuicio
economico a su proyecto artistico al impedirle desarrollar su pagina con
auspiciadores que puedan comercializar productos derivados del
alcohol, como es la costumbre entre bandas y artistas que realizan
conciertos. Por el contrario, s6lo ha insistido en hacerle firmar un
acuerdo que genera obligaciones solo para el Primer Solicitante como
persona natural, sin una justa reciprocidad o indemnizacién.

Don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO considera que es su derecho
mantener el sitio Web mencionado, puesto que no entra en contravencién con
ningun punto que mencione el Reglamento de NIC Chile.

Finalmente, don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO sefala que si la empresa
VINA SAN PEDRO S.A. insiste, considera que es justo que exista un acuerdo que
genere obligaciones para ambas partes. En este sentido, si él queda impedido de
emplazar publicidad en su sitio web para productos similares a los que comercializa

13



10.

11.

12.

la vifia, la empresa en cuestion debera a su vez, no emplazar publicidad o patrocinio
a eventos artisticos en su sitio web con la marca “GATO”. De no aceptarse esta
condicién, considero que es justo que la VINA SAN PEDRO S.A. pague una
indemnizacién justa proporcional al perjuicio que causa a su proyecto artistico.

Don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO por ultimo sefiala que es un abuso
cuando aun publicado en el formulario de dominio que posee razon social y que el
tipo de organizacién no es comercial, VINA SAN PEDRO S.A. intente aduenarse y
censurarlo, solo porque este tiene un nombre similar a una de sus marcas. Como
persona natural y ciudadano no esta dispuesto a ceder sus derechos ante las
presiones de la gran empresa, él exige reciprocidad.

Que con fecha 30 de julio de 2010, se provee presentacion de fecha 5 de abril de
2010 de don EDUARDO LOBOS VAJOVIC en representacion del Segundo
Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A. A su vez, se provee presentaciéon de fecha 5 de
abril de 2010 del Primer Solicitante, don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO, lo
qgue se notifica por correo electrénico;

Que con fecha 11 de agosto de 2010, visto el estado del proceso se solicita causa a
prueba lo siguiente:

a. Efectividad de haber existido la banda musical “GATTO”, formada y
luego disuelta por el Primer Solicitante, don FRANCISCO JAVIER
GRIMALDI TORO.

b. Relacion existente entre el Primer Solicitante y la anterior asignataria
del nombre de dominio gatto.cl, dona ANA MARIA TORO CARTES vy,
de existir dicha relacion, que ésta se acredite.

c. Efectividad de que el nombre de dominio gatto.cl en conflicto ha sido
usado por el Primer Solicitante, con anterioridad a la iniciacion del
presente juicio arbitral.

Que con fecha 18 de agosto de 2010, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en
representacion del Segundo Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A., hace presente que
la contraparte incurre en un error y desconocimiento evidente al citar como
fundamento para la asignacién del nombre de dominio de autos el articulo 22 del
reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL,
establecido por NIC Chile, basicamente porque dicho articulo dice relacién
exclusivamente con procedimientos y arbitrajes de revocacion de un nombre de
dominio y no de asignacién como ocurre en el presente caso. En este sentido, el
demandado al sefalar en su presentacion de fecha 5 de abril de 2010 que “/a
creacion del dominio gatto.cl no responde a ninguna de las causales de derogacion
segun el punto 22 del reglamento de Nic Chile...”, da cuenta de su desconocimiento
0, a lo menos, errébnea concepcién del objeto del presente arbitraje, el cual no es
otro que resolver quien posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa y de ese modo asignar a una de las partes dicho nombre de dominio.
Resulta esencial entonces, destacar que actualmente existen dos solicitudes en
tramite y no un nombre de dominio ya inscrito que se este intentando revocar, razéon
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por la cual no es necesario probar por esta parte la mala fe de la contraria, sino que
un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el cual ha sido
suficientemente acreditado por esta parte al demostrar la existencia de registros
marcarios para la expresiéon distintiva del dominio en disputa, un uso masivo y
recurrente de dicha expresion en el mercado, su amplio reconocimiento en el rubro
del vino, a nivel nacional, por parte del publico consumidor a través del concepto
“GATO” y finalmente un interés legitimo sobre el dominio en disputa.

El Segundo Solicitante sostiene que resulta imprescindible precisar ciertos
conceptos y afirmaciones emitidos por la contraria en su presentacion de fecha 5 de
abril, en relacion con el registro previo del nombre de dominio en disputa. Respecto
a la situacion mencionada por la contraria, es efectivo que existi6 un conflicto
anterior por la disputa del nombre de dominio en conflicto, el que no fue “adquirido”
por la SRA. ANA MARIA TORO CARTES con fecha 14 de agosto de 2007, como
sefala la contraria, sino que en dicha fecha el dominio fue solicitado por ella.
Asimismo, y con fecha 24 de agosto del 2007 y dentro del plazo de 30 dias
siguientes a dicha inscripcién provisional, VINA SAN PEDRO S.A. también procedié
a solicitar el nombre de dominio gatto.cl, fundado en sus diversos registros
marcarios para la expresion “GATQO”, registrada en las clases 30, 33 y 43. Producto
de lo anterior y tal como lo dispone el reglamento de Nic Chile, comenz6 un
procedimiento de asignacion por el nombre de dominio entre las partes. Durante
dicho proceso de asignacion, y a fin de poner término de comudn acuerdo al proceso
de asignacion del nombre de dominio, las partes acordaron libremente y producto de
diversas conversaciones la solucibn mencionada por la contraria; es decir se
suscribié un contrato de transaccion, renuncia de acciones y finiquito, en virtud del
cual VINA SAN PEDRO S.A. se desistia voluntariamente del dominio disputado, a
cambio de que la SRA. ANA MARIA TORO CARTES se comprometiera a no difundir
en dicho nombre de dominio los productos y servicios protegidos por su marca
“GATO”. Dicho acuerdo fue suscrito con fecha 12 de Noviembre de 2007.

VINA SAN PEDRO S.A. con el acuerdo referido demuestra su disposicién por
solucionar el conflicto, asi como la nula intencién de apropiarse de la expresién
GATTO como lo senala el demandado y da cuenta de su voluntad de tolerar el uso
del dominio para los fines estipulados por la contraria en el mismo acuerdo,
resguardando validamente sus derechos de propiedad industrial previamente
adquiridos.

El Segundo Solicitante afade que en la audiencia de mediacion ante Nic Chile,
celebrada con fecha 4 de enero de 2010, se entera que el nombre de dominio
gatto.cl, habia sido solicitado por el hijo de la anterior titular del registro y es quien
realmente habria utilizado este nombre de dominio. Por razones obvias, en dicha
audiencia se ofrecié a don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO, suscribir el
mismo acuerdo suscrito con su madre, permitiéndole continuar haciendo uso del
nombre de dominio, sin embargo, y para sorpresa de esta parte, la contraria se
nego, argumentando que los términos no le satisfacian y que solo estaba dispuesto
a solucionar el conflicto mediante un desistimiento de su parte, a cambio de la suma
de $500.000 pesos, transformando lo que hasta ese momento habia sido un
acuerdo en cuanto a limitar el uso del nombre de dominio, en un intento de
especulacion comercial respecto del mismo.
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En relacién con lo anterior, el Segundo Solicitante precisa que la conducta de la
contraria no es casual ni fortuita, sino que pretende intencionalmente obtener un
beneficio econémico improcedente e ilegitimo a partir del registro de este nombre de
dominio. Lo anterior resulta evidente si se observa que pudiendo el nombre de
dominio haber sido renovado por la SRA. ANA MARIA TORO CARTES, o incluso
transferido al SR. GRIMALDI, este ultimo, intencionalmente dejo transcurrir los
plazos de renovacién para asi evadir la clausula segunda, numero 3, letra d) del
acuerdo suscrito con la SRA. TORO, en la cual se estipulaba lo siguiente:

d) En el evento de ceder, transferir a cualquier titulo u otorgar una licencia
para la utilizacion del nombre de dominio “gatto.cl”, incluir en el respectivo
contrato las cldusulas que sean del caso para hacer extensivas al cesionario,
potencial adquirente o licenciatario las mismas obligaciones referidas en las letras
a), b) y c) del presente acuerdo.

El Segundo Solicitante cree que lo anterior fue hecho con la Unica finalidad de
negociar un nuevo acuerdo, esta vez solicitando el excesivo monto de $500.000
pesos por el nombre de dominio en disputa, lo que da cuenta de la reprochable
conducta de la contraria, asi como de la mala fe con que ha actuado en estos autos.
A su vez, toda la argumentacion de la contraria no es mas que un vano intento por
justificar una solicitud que no posee fundamento alguno para que el dominio sea
asignado finalmente al Primer Solicitante, pues, a diferencia de VINA SAN PEDRO
S.A., quien posee marcas comerciales, nombres de dominio, amplio reconocimiento
de sus productos por medio de la expresion constitutiva del nombre de dominio en
disputa y una vinculacién evidente con el mismo, el demandado no ha demostrado
en estos autos uso o antecedente alguno que permita vincularlo con el nombre de
dominio en conflicto ni que acredite un interés legitimo sobre el mismo.

El Segundo Solicitante insiste en que se encuentra debidamente acreditado el mejor
derecho de VINA SAN PEDRO S.A. sobre el nombre de dominio gatto.cl, pues es
titular de una gran cantidad de registros marcarios en Chile y en el extranjero para la
expresion “GATO”, que se ha conformado con el paso del tiempo en una de las
marcas mas importantes y reconocidas de nuestro pais en el rubro vitivinicola. Estas
marcas, como se puede a simple vista observar, son graficamente confundibles y
fonéticamente idénticas al nombre de dominio disputado lo que producira un alto
grado de confusion entre los usuarios de Internet y el publico consumidor en
general, que validamente asumiran que el dominio en disputa es una simple y logica
extension de los dominios y marcas de VINA SAN PEDRO S.A., a diferencia de la
contraria, quien no ha probado uso o reconocimiento alguno por medio de dicho
concepto.

El Segundo Solicitante afiade que le resulta del todo incomprensible que la contraria
pretenda negar los derechos y la exclusividad que posee VINA SAN PEDRO S.A.
sobre esta expresion en el mercado al senalar que “pretender que tal nombre,
inclusive en dos lenguas distintas, sea utilizado como marca comercial exclusiva, es
de una altaneria y falta de sentido comun desproporcionada”ya que lejos de ser una
pretension, el uso efectivo de la marca comercial “GATO” en forma exclusiva en el
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mercado del vino por parte de VINA SAN PEDRO S.A. es una realidad que
dificilmente podria ser negada por cualquier persona de una cultura mediana,
incluso en varios idiomas alrededor del mundo: esta la marca goza de fama y
notoriedad a nivel internacional.

VINA SAN PEDRO S.A., reitera que su actuar fue sin “altaneria” o “falta de sentido
comun”, mas bien conforme a la ley y al reglamento de Nic Chile, protegiendo sus
derechos de propiedad industrial sobre la expresién constitutiva del dominio en
disputa e incluso ha buscado solucionar el conflicto cediendo el nombre de dominio
a la contraria, siempre y cuando se resguarden sus derechos y ambitos de
exclusividad, lo cual da cuenta en forma clara de la sesgada y erronea concepcion
de la contraparte y ratifica lo mencionado respecto a sus reales intenciones en la
solicitud de este nombre de dominio.

El Segundo Solicitante sostiene que un usuario enfrentado a este dominio lo
asociara a VINA SAN PEDRO S.A. y no a don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI
TORO, porque conforme a las reglas de la logica, los usuarios de Internet al
enfrentarse al dominio gatto.cl, concluiran erradamente que éste corresponde a
VINA SAN PEDRO S.A. y que en él se contiene informacion sobre su reconocido
vino del mismo nombre; o bien, que cuenta con su autorizacion. Se debe tener
presente, también, que el nombre de dominio de autos reproduce integramente la
famosa marca “GATO” de VINA SAN PEDRO S.A. y le agrega una “T”, lo cual en
caso alguno puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y
adecuado. Por el contrario, un simple error de tipeo de unos de los miles de
usuarios del dominio gato.cl de VINA SAN PEDRO S.A., lo hara derivar en el
dominio de autos. Lo anterior, sumado al nulo reconocimiento u asociacion que
posee en la red global Internet o en el mercado la contraria a través de este
concepto, no hace sino reafirmar que, a diferencia de lo que sostiene livianamente la
contraparte en su presentacion, la expresion constitutiva del nombre de dominio en
disputa es real y efectivamente asociada por los usuarios de Internet y
consumidores en general al prestigioso vino de esta vina.

El Segundo Solicitante manifiesta que sin perjuicio de los criterios sefialados en su
demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio gatto.cl
debiera asignarse a VINA SAN PEDRO S.A., cree importante reiterar lo sefialado en
la sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho
fallo, se concluyé que:

“...no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningun vinculo con
el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la
oportunidad para ello, mal podria este sentenciador preferir su
solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte
que 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.”

Como se desprende de dicho fallo, argumenta el Segundo Solicitante, la titularidad

de marcas comerciales que correspondan a la esencia y parte distintiva de un
determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse

17



con el objeto de determinar cual de las partes en un procedimiento de asignacion de
dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.

VINA SAN PEDRO S.A. menciona que sus marcas “GATO”, corresponden a
marcas famosas y notorias a nivel nacional e internacional, tal como ha sido
probado. Este hecho acarrea una serie de consecuencias, tal como se reconocié en
la sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada con
fecha 2 de junio de 2010;

OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva
una serie de consecuencias, entre ellas, quizas la principal, la
presuncion de que cualquier persona de una cultura mediana no
puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad
ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que
las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses
comerciales y econémicos.

El Segundo Solicitante sefiala que el principio de “first come first served” no es
absoluto y que tiene aplicacion restringida por parte de la jurisprudencia. En
consecuencia el Primer Solicitante de un nombre de dominio, en este caso la
demandada, necesariamente debera acreditar el interés que tiene sobre el nombre
de dominio de que se trate. Ademas, este criterio tiene aplicacién Unicamente en
aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho
respecto del nombre de dominio de que se trate, lo que en el caso de autos no
resulta procedente, ya que VINA SAN PEDRO S.A. ha acompafado abundante
material probatorio y antecedentes para fundar su posicion, asi como el uso efectivo
de la expresion “GATQO” para distinguir sus reconocidos vinos a nivel nacional e
internacional.

El Segundo Solicitante reitera que el simple hecho de tener la calidad de primer
solicitante y de invocar este principio, bajo ningun punto de vista libera a la contraria
de su obligacién de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En
efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignacion
de nombres de dominio de NIC Chile careceria de sentido, ya que bastaria con
solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el
dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Sin embargo, cabe tener
presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad
de oponerse dentro del plazo de 30 dias a las solicitudes de nombres de dominio
que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el
dominio en disputa, no le concede ningun derecho definitivo, sino que, por el
contrario, el primer solicitante debera acreditar su mejor derecho sobre el dominio
en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual s6lo se ha justificado
en base a la supuesta utilizacion de una expresion que corresponde a VINA SAN
PEDRO S.A. y que es profusamente utilizado en el mercado e Internet para
denominar las actividades, productos y servicios de ella, respecto a la difusion y
posicionamiento de sus reconocidos vinos “GATO”. En este sentido, la sentencia
de asignacion de nombre de dominio todochile.cl, sefiala que una vez que se
genera el conflicto de asignacion de nombres de dominio los solicitantes se deben
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13.

14.

encontrar en una situacion de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cual de
las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

El criterio “first come, first served’ tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional
lo han reconocido, segun el Segundo Solicitante, como un principio de “ultima ratio”,
vale decir, que su aplicaciéon sélo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro
criterio de asignacidon respecto de un determinado nombre de dominio, por haber
igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado
nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le
ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de
que se trate a aquella parte que primero lo solicit6. En la especie, segun el Segundo
Solicitante, las partes no se encuentran en esta igualdad: con la documentacion
acompanada en su demanda de mejor derecho y el reprochable comportamiento de
la contraria en relacion con la solicitud de este nombre de dominio.

Que con fecha 19 de agosto de 2010 se provee presentacion de fecha 18 de agosto
de 2010 de don EDUARDO LOBOS VAJOVIC en representacion del Segundo
Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A., resolucion que es notificada a las partes por
correo electrénico;

Que con fecha 25 de agosto de 2010 se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
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;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripciéon 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién 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 y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que el Primer Solicitante, don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO argumenta
que el dominio gatto.cl fue adquirido el 14 de agosto del afio 2007 por dona ANA
MARIA TORO CARTES, con el propésito de alojar un sitio donde se difundiera la
banda musical que él formd y luego disolvié. En tal oportunidad, existié el mismo
conflicto con la VINA SAN PEDRO S.A., llegando a un acuerdo redactado por ellos
donde existia el compromiso de no comercializar, distribuir, difundir o promocionar
productos y servicios de las clases 30, 33, y 43;
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10.

11.

Que el Primer Solicitante sefala que dada la inexperiencia en el tema, la premura
de instalar el proyecto en la Web y el temor a que una empresa con un equipo de
abogados les quitara la Unica oportunidad de difusién en la Web, se accedi6 a firmar
tal acuerdo. No obstante, agrega que el acuerdo antes mencionado fue perjudicial,
ya que no le permitid recibir auspicios a cambio de publicidad de parte de alguna
empresa que promocionara aquellos productos o servicios sefialados con ocasion
de algun evento en el que participara la banda;

Que el Primer Solicitante sostiene que el dia 15 de noviembre del afio 2009, y luego
de vencido el plazo de renovacién de la duefia anterior del dominio gatto.cl, solicitd
el mismo para que de esta forma quedara el dominio a su nhombre;

Que don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO afirma que en esa oportunidad, el
proposito que tendria el sitio Web que operaria bajo el nombre de dominio gatto.cl,
seria poder seguir utilizando los mails con nombre gatto.cl, que desde el 2007 ha
utilizado y, ademas, alojar en él un nuevo proyecto musical que tenia como solista;

Que el Primer Solicitante dice que nuevamente VINA SAN PEDRO S.A. presentd
una solicitud competitiva y, otra vez, ofrecié que se firmara un acuerdo similar al que
ya anteriormente se habia acordado. No obstante, en esa ocasion, se negé a llegar
a un acuerdo;

Que don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO, indica que “la creacion del
dominio gatto.cl no responde a ninguna de las causales de revocacion segun el
articulo 22 del Reglamento de NIC Chile”. Al respecto, debe sefalarse que este juicio
arbitral no corresponde a una revocacion de nombre de dominio, sino que a una
solicitud competitiva, por lo que no es necesario que concurran las condiciones
establecidas para las revocaciones;

Que a su vez, don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO afirma que existen otras
marcas de nombre “GATTO” bajo diferentes razones sociales, las cuales no han
incurrido en conflicto alguno con el Primer Solicitante. Al respecto, si bien
efectivamente existen otras marcas comerciales para el signo “GATTO” a nombre
de terceros, es necesario recordar que la finalidad de los arbitrajes relativos a las
solicitudes de nombres de dominio competitivas es determinar cudl de los
solicitantes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio;

Que el Primer Solicitante indica que hay buena fe en la utilizacién que hace del sitio
Web que opera bajo el dominio en conflicto, el cual tiene fines no comerciales ni
perjudiciales para la empresa VINA SAN PEDRO S.A., lo que puede probar. Al
respecto, es necesario sefialar que no ha sido posible verificar la veracidad de lo
expuesto por don FRANCISCO JAVIER GRIMALDI TORO, puesto que el nombre de
dominio gatto.cl se encuentra actualmente inoperativo. Ademas, el Primer
Solicitante no acompané documento alguno que probara lo antes expuesto, no
obstante haberse abierto especialmente un término probatorio para estos efectos.
En todo caso, a juicio de este sentenciador lo expuesto por el Primer Solicitante
seria contradictorio, toda vez que por una parte sefiala que pidié el dominio gatto.cl
en conflicto para, entre otras cosas, poder utilizarlo en “recibir auspicios a cambio de
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12.

13.

publicidad de parte de alguna empresa que promocionara aquellos productos o
servicios sefalados con ocasion de algun evento en el que participara la banda’.
Por otro lado, sefala que el “sitio Web que opera bajo el dominio en conflicto, ...
tiene fines no comerciales ni perjudiciales para la empresa VINA SAN PEDRO S.A.”
Indudablemente, si lo que pretende es recibir auspicios de empresas, el dominio si
tendria una finalidad comercial, y si ademas se tiene presente que los auspicios que
busca son relacionados con “productos derivados del alcohol, como es la costumbre
entre bandas y artistas que realizan conciertos”, cabria considerar la posibilidad de
que alguna de las empresas auspiciadoras podria eventualmente ser una vifia que
compitiera con el Segundo Solicitante, o que podria resultar en un perjuicio para
éste;

Que el Primer Solicitante dice que desde el afio 2007, posee una direccion de email
con el dominio gatto.cl, ademas de un perfil en Facebook con tal nombre y agrega
que realiza presentaciones musicales con el mismo nombre artistico. Sin embargo,
no acompana documento probatorio alguno que acredite la existencia de la banda
“GATTO” que cred y luego disolvid, ni la existencia de su nuevo proyecto musical o
artistico que tiene como solista. Tampoco acompandé documento alguno que
acredite sus dichos, en el sentido de probarse que efectivamente se haya activado
su pagina Web, que los servicios que senala prestar se difundan o se hayan
difundido a través de la misma, o0 que use o haya usado en el pasado el dominio
gatto.cl para su correo electronico, de tal forma que no pueden tenerse por
acreditados estos hechos;

Que mediante la documentacion acompafada por el Segundo Solicitante, y no
objetada por el Primer Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A. ha acreditado ser titular
de las marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial “GATO” Registro N? 702.329, para distinguir servicios en clase 43 y los
registros N% 739.530, N° 761.291 y N? 758.995, todos para distinguir productos de
la clase 33. Asimismo, el Segundo Solicitante es titular de variantes de la marca
“GATO”, tales como “GATO BLANCO” registrada bajo los N% 792.604, N°
632.151, N? 615.636 y N° 631.010 para distinguir productos de la clase 33; Registro
Ne 725.568, para distinguir productos de la clase 30; Registro N°? 702.327 para
distinguir servicios de la clase 43 y Registro N° 631.011 para distinguir productos de
la clase 32; “GATO CHILEAN GAMES” Registro N° 740.161 para distinguir
productos de la clase 33; “GATO DE ORO” Registro N® 732.790 para distinguir
productos de la clase 33; “GATO EXPORT” Registros N% 632.150 y N° 577.147,
para distinguir productos de la clase 33; “GATO NEGRO” Registros N°s 792.601,
Ne 632.152, N° 739.529 y N° 631.012 para distinguir productos de la clase 33;
Registro N° 725.567 para distinguir productos de la clase 30; Registro N? 702.328
para distinguir servicios de la clase 43; Registro N° 631.013 para distinguir
productos de la clase 32; “GATO PREMIUM” Registros N%s 632.153 y N° 768.486,
para distinguir productos de la clase 33; Registro N° 767.173 para distinguir
productos de la clase 32; “GATO, EL VINO CHILENO DE TODO EL MUNDO”
Registro N® 692.543 para distinguir productos de la clase 33; “GATO, EXPORT UN
SABOR DE EXPORTACION PARA SU MESA. NUEVO GATO EXPORT SOLO DE
VINA SAN PEDRO” Registro N° 586.158 para distinguir productos de la clase 33;
“GATO, PASION POR CHILE” Registro N° 777.448 para distinguir productos de la
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

clase 33 y “COPA GATO” Registro N® 836.422 para distinguir productos de la clase
33 y N? 836.423 para distinguir servicios de la clase 41;

Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario e los nombres
de dominio gato.cl, gatonegro.cl, gatoblanco.cl, gatanegra.cl, gato-negro.cl,
gatousa.com, gatorojo.cl, elgatonegro.cl, el-gatonegro.cl, clubgatonegro.cl,
discogatonegro.cl y migato.cl;

Que, por otra parte, el Segundo Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A. ha acreditado
también en forma fehaciente el uso de la marca comercial “GATO” tanto a nivel
nacional como internacional, en relaciébn a productos de la clase 33 vy, por
consiguiente, considera que el Primer Solicitante del nombre de dominio gatto.cl en
disputa, al solicitar el nombre de dominio gatto.cl, se limitd a tomar la marca
comercial y nombre de dominio de VINA SAN PEDRO S.A. y adicionarle una letra
“T” a la expresion asociada a los vinos de esta vina. Agrega que, a su juicio, esto
demostraria su intencién de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido
la marca “GATO” del Segundo Solicitante a través de los afos, desviando a la
audiencia y usuarios de Internet los que, al enfrentarse a este nombre de dominio,
pensaran con toda l6gica que pertenece a la Vifa. Es asi como considera que los
usuarios de Internet, y el publico consumidor en general, al enfrentarse al dominio
gatto.cl, concluirdan que éste corresponde a VINA SAN PEDRO S.A. o bien que
cuenta con su autorizacion de uso, cuestion que en realidad no ocurre, lo que
causara un grave perjuicio a VINA SAN PEDRO S.A;;

Que tal como lo indica el Segundo Solicitante, la expresion “GATO” identifica al
reconocido vino “GATO” de VINA SAN PEDRO S.A., marca que se utiliza
efectivamente en Internet. Es asi como al ingresar al sitio gato.cl, puede apreciarse
que éste se encuentra activo, conteniendo abundante informacién respecto a los
vinos “GATO”;

Que indudablemente, la similitud existente entre los nombres de dominio gato.cl de
propiedad del Segundo Solicitante y el dominio materia de este arbitraje son
enormes. Es asi como este arbitro considera que no se logra una adecuada
diferenciacién entre los dominios gato.cl y gatto.cl, puesto que la adicién de una
letra “T” no logra que se distinga un dominio de otro;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que en este caso, el Primer Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho
para el nombre de dominio en disputa, ya que por el solo hecho de enunciar
argumentos, sin probarlos, no le asiste un mejor derecho. En cambio, en virtud de
los fundamentos y antecedentes hechos valer por VINA SAN PEDRO S.A., este
sentenciador ha llegado al convencimiento de que al Segundo Solicitante le asiste
un mejor derecho al dominio gatto.cl, en particular por las marcas comerciales
registradas para la expresion “GATO” y por el hecho de que VINA SAN PEDRO
S.A. ya es asignatario del dominio gato.cl.
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SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio gatto.cl al Segundo Solicitante, VINA SAN PEDRO S.A.,
RUT N°91.041.000-8.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dona Francesca Bravo Lorca y a dofia Giovanna Minguzzi

Clunes, quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 1 de marzo de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Giovanna Minguzzi Clunes
RUT 16.007.715-8 RUT 9.833.193-K
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