Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio laarboledasa.cl
Santiago, 9 de julio de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N° 0F07070 de fecha 15 de enero de 2007del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC
Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de dominio
“laarboledasa.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que
son partes en dicho conflicto: Oviedo Inversiones Limitada, representada por don
Enrique Grez, ambos con domicilio en Providencia 2330, oficina 51, Providencia,
Santiago, quien inscribid dicho nombre de dominio con fecha 06 de octubre de
2006 a las 20:23:26 GMT, y Vifa Sefa S.A., representada por estudio Sargent &
Krahn, en la persona de Sandra Seguel, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello
2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago, quien inscribio dicho nombre de
dominio con fecha 16 de octubre de 2006, a las 21:41:47 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 15 de enero de 2006, la cual rola a fojas 5
de autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio
laarboledasa.cl, y jurd desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible,
fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 22 de enero de 2007, a las 10:15 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electronico con firma digital el dia 15 de enero
de 2007 y a las partes por carta certificada con fecha 16 de enero de 2007,
respectivamente, segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de
autos respectivamente.

QUINTO: Que el dia 22 de enero de 2007, a las 10:15 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de la don Oscar Molina Diaz por la
segunda solicitante y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta
que rola a fojas 20 de autos.

SEXTO: Que el mismo dia 22 de enero de 2007 se notifico a las partes lo obrado y
resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 20, segun consta del atestado de
fojas 23.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 5 de marzo de 2007, el cual rola a fojas 25 de
autos, la parte de Vina Sefa S.A. dedujo demanda de mejor derecho al nombre de
dominio “laarboledasa.cl’, fundada en los hechos y argumentos siguientes: Que
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Vina Sefa pertenece a un grupo de vifias que en conjunto conforman el holding
que mantiene Vifa Errazuriz. Entre ellas destacan Vina Sefa, Vifa Errazuriz, Vifa
Chadwick, Vina Caliterra y Vina Arboleda, siendo todas muy destacadas en el
rubro del vino. Que Vifia Sefa tiene su origen en 1985, cuando el afamado endlogo
americano Robert G. Mondavi visitd Chile, y se dio cuenta del gran potencial
existente en el pais para producir vinos finos y de gran calidad. Seis afios mas
tarde, la familia Mondavi conocidé a Eduardo Chadwick, de Vifna Errazuriz,
destacada vifia que ha producido vinos por mas de 120 afios. Con una pasion y
una filosofia comun sobre la excelencia en la elaboracion de vinos, en 1995 ambas
personalidades anunciaron una sociedad de partes iguales para la produccion de
Vina Sefia. Esta Vifa constituye la realizacion de un suefio comun que,
comprendiendo el potencial del vino chileno, da origen a un vino verdaderamente
espectacular. Que la mision de Vifia Sefia es producir un vino de clase mundial
que capture la esencia de los mejores vinos y del terroir de Chile. Para lograr este
objetivo, el equipo enoldgico elabora el “Sefia” a través de una mezcla de tres
varietales clasicos: Cabernet Sauvignon, Merlot y Carmenere, y en el futuro
también se planea incorporar Cabernet Franc, Petit Verdot y Malbec, segun la
cosecha. Que la primera cosecha de “Sena” fue la de 1995 y comprendié mezcla
de variedades clasicas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Carmenere. Que Arboleda
pertenece a un conjunto de destacadas vinas pertenecientes al mismo grupo
empresarial, en el cual también participan Vifa Sena, Vina Errazuriz, Vina
Chadwick y Vifa Caliterra. Que Vina Arboleda fue creada en 1996 y produce vinos
que han destacado por expresar la calidad de la fruta que se cultiva en diferentes
valles de Chile. La vasta experiencia de ambos socios permitié determinar la senda
que seguiria la nueva vifia, la cual estaria marcada por la gran expresion frutal de
sus vinos y por un estilo definido: vinos modernos, frescos y distintivos, con el sello
particular que le imprime cada variedad. Para lograr estos objetivos, los endlogos
de Vina Errazuriz y de Robert Mondavi buscaron en los principales valles chilenos,
la mejor combinacion de suelo y clima para cada cepa. Que los valles de
Colchagua, Maipu y Casablanca fueron escogidos para el desarrollo de vifiedos
propios. Adicionalmente, se establecid una estrecha relacion de colaboracion con
productores independientes de uva, con quienes Vifa Caliterra se ha asociado a
largo plazo para producir uvas de primera calidad que expresen claramente el
caracter distintivo que aporta cada valle. Que los vinos La Arboleda han gozado de
gran éxito tanto en el mercado nacional como internacional, ocupando lugares
destacados en competencias internacionales, asi como también obteniendo
altisimos puntajes en revistas especializadas. A modo de ejemplo, se citan algunos
reconocimientos logrados por La Arboleda. a) La Arboleda cepa Cabernet
Suavignon, cosecha 2001, publicacién: Wine Enthusiast, pais Canada, Puntaje 86,
fecha julio 2005; b) Arboleda cepa Syrah, cosecha 2002, publicacion: Wine
Internacional, fecha octubre 2004, medalla Bronce; cosecha 2002, publicacion
Wine Enthusiast, pais Canada, fecha Febrero 2005, puntaje 86. c¢) Arboleda cepa
Merlot, cosecha 1999, publicacién: Wine Espectator, pais Canada, Puntaje 84;
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cosecha 1999, publicacion Decanter/The World’s best wine magazine, fecha junio
2002, puntaje Three Stars/Recommended. d) Arboleda cepa Chardonnay, cosecha
2001, publicacion: Wine Access, pais Canada, Puntaje 89, fecha febrero/marzo
2004; e) Arboleda cepa Carmenere, cosecha 2002, publicacion: Wine Spectator,
pais Canada, Puntaje 82; cosecha 2000, publicacion Wine Spectator, pais,
Canada, puntaje 84. Que los premios anteriormente enumerados son sdlo algunos
de los reconocimientos que La Arboleda ha obtenido en los ultimos afios,
quedando asi claro el caracter de marca famosa y notoria tanto en Chile como en
el extranjero que tiene la marca La Arboleda. Que en los ultimos afios la industria
vitivinicola se ha convertido en un mercado especialmente competitivo, con una
mayor numero de actores, exigencias y con el gran desafio de captar la atencion
del consumidor. Que 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. Que Vifia Sefa ha jugado un papel muy importante en este sentido,
siendo protagonista de uno de los episodios cumbre del vino chileno ocurridos
durante una cata organizada en Berlin en enero de 2004. en dicha ocasion, varios
vinos chilenos, entre ellos los de Vina Sefa y Vina Errazuriz, obtuvieron mejores
puntajes que destacados y famosos vinos franceses e italianos. Este episodio,
conocido como “La Cata de Berlin” posiciono a los vinos chilenos y, en especial, a
los de la parte, en un lugar destacado a nivel mundial. Que por lo tanto, para la
parte es gravisimo que un tercero pretenda ser titular de un nombre de dominio
que es confusamente similar a una de sus marcas mas conocidas como, sin duda,
lo es La Arboleda. Que la parte cuenta con numerosas marcas, como parte de la
estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, las cuales se encuentran
registradas ante el departamento de Propiedad Intelectual. Dentro de ellas, la
principal es la que le da el nombre a esta afamada marca de vinos “La Arboleda”,
la cual se encuentra registrada bajo los siguientes numeros: a.- Registro N°
502.092 La Arboleda, denominativa, para distinguir productos en la clase 33; b.-
Registro N° 524.644 Arboleda, denominativa, para distinguir productos en la clase
33; c.- Registro N® 650.730 Arboleda, denominativa, para distinguir productos en
la clase 32; d.- Registro N° 650.731 Arboleda, denominativa, para distinguir
servicios en la clase 42; e.- Registro N® 650.738 Arboleda, denominativa, para
distinguir servicios en la clase 35; f.- Registro N° 587.785 Caliterra Arboleda,
mixta, para distinguir productos en la clase 33. 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. Que en palabras muy sencillas, el nombre de dominio
consiste en una direccién electrénica o bien una denominacién 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 comunicacion
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ofrece, tales como paginas web, correo electronico, conversaciones instantaneas,
etc. Que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder
identificar a cada usuario en Internet, de formal tal que quien se identifique como,
por ejemplo, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes Paris,
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, y caético. Que es evidente la semejanza
grafica y fonética existente entre el nombre de dominio en disputa y la prestigiosa
marca de la parte, toda vez que el nombre de dominio solicitado es casi idéntico a
la marca conocida de vinos La Arboleda de la parte, ya que simplemente se le
agrega la expresion “SA”, lo que se puede apreciar de la sola comparacion grafica:
La Arboleda, Laarboledasa.CL. Que como se puede constatar, la unica diferencia
entre ambas expresiones es la adicion de las letras SA, las que de ninguna manera
logran producir una efectiva diferenciacion con la marca de la parte, sino mas bien
contribuyen a aumentar la confusion al evocar las siglas que identifican una
sociedad anonima S.A.. Por tanto, los consumidores en Internet logicamente
podrian pensar que el nombre de dominio laarboledasa.cl corresponde al sitio web
oficial de Viha Arboleda, al sugerir que se trata de la compania La Arboleda S.A.
Que por lo tanto, de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que
en nada se relaciona con la parte, resulta evidente que se produciria un grave
perjuicio en su contra y de sus legitimos derechos sobre la expresion La Arboleda.
Que, reforzando mas aun su pretension, considera pertinente destacar que la parte
es titular del siguiente nombre de dominio en Internet relacionados, a través de
Vifa Caliterra S.A., la cual forma parte de mismo grupo empresarial de la parte, y
por tanto, se trata de dos vifias estrechamente vinculadas bajo la gestion de un
mismo propietario: laarboleda.cl, larboleda.cl y arboledawines.cl. Que los nombres
de dominio senalados son una evidencia concluyente del mejor derecho de la parte
sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que estos se estructuran sobre la
marca famosa y notoria de la parte, la cual forma parte sustancial del nombre de
dominio en disputa. Invoca, en lo que se refiere al Derecho aplicable, los criterios
de titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio,
de notoriedad del signo pedido, de identidad, de solicitud abusiva, el Convenio de
Paris, para, en mérito de todo lo anterior, solicitar le sea asignado el nombre de
dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 5 de marzo de 2007, rolante a fojas 50 de
autos, notificada con esa misma fecha, se dio traslado de la demanda a la primera
solicitante, el que fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 26 de marzo de 2007, notificada a las
partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 51 de autos, el Tribunal recibié la
causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos
los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacion
“laarboledasa”; 2.- Utilizacion efectiva que las partes realizan, han realizado o
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realizaran, fundada esta ultima en hechos y en proyectos concretos, respecto de la
denominacion “laarboledasa’.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:

La parte de Vina Sena S.A., los siguientes documentos: 1.- Pagina de informacion
acerca de la historia de Vina Arboleda y los vinos Arboleda; 2.- Pagina de
informacion acerca los vinos Arboleda; 3.- Pagina de informacién acerca del
endlogo de Vifa Arboleda y los vinos Arboleda; 4.- Cinco folletos de informacion
acerca de diferentes cepas de vinos de Vifa Arboleda; 5.- Informativo para Vina
Arboleda “Arboleda Insight” de diciembre de 2006; 6.- Informativo para Viha
Arboleda “Arboleda Insight” de marzo de 2006; 7.- Informativo para Vina Arboleda
“Arboleda Insight” de febrero de 2006; 8.- Carpeta de Arboleda; 9.- certificados de
dominios arboledawines.cl, laarboleda.cl y larboleda.cl; 10.- copias de registros
marcarios para las marcas “La Arboleda”, “Arboleda” y “Caliterra Arboleda”.

Por la parte de Oviedo Inversiones Limitada, no se rindieron pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 17 de mayo de 2007, notificada a las
partes con esa misma fecha, rolante a fojas 68, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, habida consideracion a que los documentos mencionados en el
acapite décimo de la parte expositiva, acompafiados a los autos en tiempo y forma
no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, el Tribunal los tiene por
reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto,
debe establecerse cual es la posicion de las partes a su respecto, a la luz de los
argumentos y pruebas rendidas.

TERCERO: Que la parte de Oviedo Inversiones Limitada ha demostrado ser la
primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara
con la presuncion de mejor derecho a su favor conocida como principio “first come,
first served”, la cual, sin embargo, no es una presuncion de derecho y puede ceder
ante prueba contraria. Fuera de esa presuncion, la parte no rindié argumentos ni
pruebas.

CUARTO: Que la parte de Vifa Sefa S.A., en tanto, ha alegado y comprobado
desarrollar la Vina “La Arboleda” desde el afo 1999 (fs. 55), la cual y cuyos
productos gozan de prestigio en el medio vitivinicola, y han sido objeto de
numerosos premios. Asimismo, es titular de las marcas “La Arboleda”, “Arboleda” y
“Caliterra Arboleda” (fs. 35 a 40), siendo la marca “La Arboleda” registrada el 21 de
octubre de 1998, y la empresa relacionada “Via Caliterra S.A.” es titular de los
dominios “arboledawines.cl”, “laarboleda.cl” y “larboleda.cl” (fs. 32 a 34).
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QUINTO: Que lo antes considerado, peculiarmente en relacion con los puntos del
auto de prueba de fojas 51, permite estimar fundadamente que Vina Sefia S.A.
tiene derechos marcarios sobre la denominacion “La Arboleda” desde fecha muy
anterior a la solicitud de nombre de dominio formulada por la demandada, y que se
sirve de ella para actividades y proyectos concretos, siendo sus derechos
superiores a los que confiere a la demandada su mera calidad de primera
solicitante, y considerando ademas que las denominaciones “La Arboleda” y “La
Arboledasa” tienen similitud gréfica y fonética que hace atendibles los riesgos de
confusion y dilucion marcarios que denuncia la demandante, més aun si se atiende
a que la palabra “Arboledasa” no tiene un significado distintivo en nuestra lengua (a
lo menos con el uso de letra “s” final, pues para esta expresion el aumentativo lleva
letra “Z”), llevando naturalmente a pensar que se trata de “La Arboleda” seguida de
las siglas correspondientes a una sociedad anonima; todos ellos son antecedentes
que llevan a estimar a este Juez de equidad que la demandante tiene un mejor
derecho al nombre de dominio en disputa, razon por la cual dard lugar a su
demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se acoge la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio
laarboledasa.cl al segundo solicitante, Viia Sefia S.A.
SEGUNDO: Que cada parte soportara sus costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro y
por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile
por correo electronico para fines informativos y remitase el expediente a NIC
Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofa Lidia
Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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