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Foja 119

Santiago, dieciocho de noviembre del afio dos mil trece

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el niumero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 51 y siguiente, lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema,
sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose
citado a las partes a oir sentencia en juicio arbitral de revocacion del nombre de
dominio “MAPU.CL”, se procede a dictar sentencia definitiva,

Parte Expositiva:

Por Oficio de fecha 14 de mayo de 2013, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la revocacion del nombre de
dominio “MAPU.CL", que ha solicitado mediante demanda BARON PHILLIPPE
DE ROTHSCHILD, MAIPO CHILE S.A., representada por Estudio Alessandri y
Cia y por su abogada dofia Agustina Davis Komlos, todos domiciliados en El
Regidor 66 Piso 10, Las Condes, Santiago en contra de DON LUIS
ALEJANDRO MOLINA VEGA, domiciliado en Pedro Prado 3865, Iquique.

Que por resolucion de fecha 15 de mayo de 2013 el suscrito acepto el cargo de
Juez Arbitro Arbitrador y juré desempefarlo fielmente y en el menor tiempo
posible y cité a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento
Arbitral, segun consta a fojas 44 de autos, el que se efectudé en la Oficina del
Juez Arbitro el dia 24 de mayo de 2013, a las 12:30 horas, segln consta a fojas
61 y siguiente, con la asistencia presencial de BARON PHILLIPPE DE
ROTHSCHILD, MAIPO CHILE S.A. y telefonica de don LUIS ALEJANDRO
MOLINA VEGA, y se establecieron las bases del procedimiento de comun
acuerdo.

Que a fojas 53 y siguientes la parte demandante BARON PHILLIPPE DE
ROTHSCHILD, MAIPO CHILE S.A., presentd escrito de demanda de
revocacion del nombre de dominio “MAPU.CL” y solicita que en definitiva se
revoque el registro del dominio inscrito por don LUIS ALEJANDRO MOLINA

VEGA, y se le asigne por los fundamentos de hecho y de derecho que se
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indican:

1.- ANTECEDENTES BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, MAIPO CHILE
S.A. Y DE LA EXPRESION “MAPU”.

Indica que Philippe de Rothschild S.A. es una empresa vinicola nace en 1933
en Pauillac, en el Médoc, que desde sus inicios ha tenido una conviccion, cual
es hacer los mejores vinos del mundo, cada uno en su propia categoria. Ha
exportado su know how y ha expandido su extenso conocimiento, llegando a
tener viflas en California y en Chile a través de Baron Philippe de Rothschild,
Maipo Chile S.A., donde se puso inicialmente en marcha la fabricaciéon de dos
variedades de vino: Cabernet Sauvignon y Chardonnay, gama que fue
completada en los afos siguientes con la produccion de Merlot y Sauvignon
Blanc. Todas estas variedades de vino se comercializan a nivel mundial
principalmente en supermercados.

Sefiala que MAPU es una de las marcas utilizadas para comercializar vino de
su propiedad la que fue registrada a su nombre con fecha 27 de diciembre de
2006 para distinguir “Bebidas alcohdlicas excepto cervezas” en clase 33, y se
le otorgd el No. de registro 775.892. Actualmente, a través de la marca MAPU
se comercializan vinos, que estan presentes hace ya varios afios en el
mercado, ya que comenzaron a comercializarse en 2005, antes que la marca
fuera registrada, y que en el tiempo los ha hecho conocidos por el publico
consumidor.

2.- ANTECEDENTES DEL ACTUAL TITULAR DEL NOMBRE DE DOMINIO Y
DEL USO QUE LE DA AL MISMO.

Que, al ingresar a la plataforma Web de MAPU.CL, se constata que esta
registrada desde el 7 de febrero de 2012, sin uso, por lo que pareciera logico
que el titular del nombre de dominio, no tiene intencion de activarlo, ni de usarlo
para algun fin especifico.

3.- EL NOMBRE DE DOMINIO MAPU.CL HA SIDO INSCRITO EN FORMA
ABUSIVA.

Cita el articulo 22, primera parte, del Reglamento NIC Chile para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, establece:

“Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién sea

abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.
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“La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando
se cumplan las tres condiciones siguientes:
a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente
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.
b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, y
c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de
mala fe [...]".
Afirma que el nombre de dominio MAPU.CL ha sido inscrito de manera abusiva
por el registrante, segun lo sefialado en el articulo 22, primera parte del
Reglamento NIC Chile, afectando seriamente los derechos de su parte, tanto
sobre la marca MAPU que tiene registrada hace 8 afos, sobre los productos
comercializados bajo este nombre desde hace aun mas tiempo.
Que, de esta manera, la existencia de este nombre de dominio menoscaba de
manera importante, la presencia en Internet de su marca, como asimismo, su
fama y reputacién, desviando a potenciales clientes, y haciéndolos perder
tiempo al ingresar errbneamente a una plataforma inactiva de propiedad de un
tercero que nada tiene que ver con la actora y su marca MAPU que distingue y
comercializa vinos, no solo en Chile, sino que en diversos paises del mundo,
incluyendo dificiles mercados, como es el ruso.
Sostiene que la titularidad del nombre de dominio a manos del Sr. Molina, no
hace mas que afectar el goodwill que existe tras la marca MAPU, sino que
ademas la propia imagen de ella, quien ve frustrada su posibilidad de publicitar
y comercializar sus productos en un portal de Internet que es idéntico al de su
marca registrada.
De esta manera y siguiendo la estructura entregada por el propio articulo 22,
primera parte, del Reglamento NIC Chile, podemos sefialar:
1. El nombre de dominio es idéntico o engafiosamente similar a la marca
MAPU, de su propiedad.
a) En efecto, MAPU es marca registrada bajo el No. 775.892 para bebidas

alcoholicas excepto cervezas en clase 33, como se puede ver en la copia del
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reporte marcario que acompafia; que de éste modo, la marca registrada es
idéntica al nombre de dominio, sin ningun elemento distintivo que permita una
existencia independiente a la de la marca inscrita. Que en el tiempo MAPU ha
llegado a ser una expresion conocida, que incluso goza de fama, notoriedad y
reconocimiento en nuestro pais y en aquellos paises donde se exportan estos
vinos, por lo que pareciera a menos peligroso que el titular del nombre de

dominio MAPU.CL sea alguien distinto de la actora. En razén de lo anterior,

ademas ha registrado su marca en distintas jurisdicciones, a saber:

SOLICITUD REGISTRO
MAPU 30531233.2 |30531233.2 |33 ALEMANIA
MAPU 1109980 0804059 33 BENELUX
MAPU 828290784 33 BRASIL
MAPU 1259353 TMAG671688 |33 CANADA
MAPU 5301646 5301646 33 CHINA
ETIQUETA (MAPU) 11448307 33 CHINA
MAPU (MIXTA) 11448309 33 CHINA
VA20050219 | VR20050309
MAPU 3 2 33 DINAMARCA
EL
MAPU 2006-20593 |40-0701034 |33 SALVADOR
ESTADOS
MAPU 78/654118 3720078 33 UNIDOS
4-2006- 4-2006-
MAPU 004497 004497 33 FILIPINAS
MAPU 063423784 063423784 |33 FRANCIA
MAPU 2005-052665 | 4922928 33 JAPON
MAPU 2006-0866 | 54988 33 LITUANIA
MAPU e801257 964604 33 MEXICO
MAPU 162826/06 |162826/06 33 NIGERIA
MAPU 09/29803 33 PARAGUAY
MAPU Z-310056 202854 33 POLONIA
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MAPU 436832 285616 33 CHECA
MAPU 51029/2006 33 SUIZA
MAPU 636429 263925 33 TAILANDIA
MAPU 095020714 |1249444 33 TAIWAN
MAPU M200606178 | 84201 33 UCRANIA

4-2006-
MAPU 07520 109001 33 VIETNAM

Que resulta irrefutable el hecho que el nombre de dominio impugnado es
idéntico a una marca comercial previamente registrada para distinguir vinos en
clase 33, con lo cual se encuentra plenamente cumplido el requisito establecido
en la letra a) del articulo 22 del Reglamento del ramo.

b) MAPU es una expresion que se relaciona y asocia por parte de los
consumidores, quien desde siempre ha incorporado vocablos y cuestiones
relacionadas con el pueblo mapuche en sus marcas, etiquetas e incluso en sus
logos institucionales, siendo una de las pocas Viilas en Chile que lo hace, y
haciéndose conocida y adquirido un alto grado de reconocimiento en el publico
consumidor nacional e internacional por este hecho, y siendo altamente
reconocida como lider indiscutido en su giro.

c) MAPU es una marca que con el tiempo ha adquirido fama y notoriedad por
parte del publico consumidor, tanto en el mercado nacional como en el
mercado internacional. Su registro y trayectoria en el mercado vinicola
constituyen antecedentes suficientes de dicha circunstancia.
Consecuentemente, existe una intima y exclusiva vinculacién entre dicha
expresion y la actora, de manera tal que su mera enunciacion entrega
inmediatamente informacion al publico consumidor respecto al origen
empresarial de los productos y servicios ofrecidos bajo ella, lo cual resulta ser
un antecedente de importancia, considerando que la informacién respecto de
nombres de dominio es entregada muchas veces por via oral, provocando
consecuentemente, toda clase de errores y confusiones por parte de los

usuarios de Internet.
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d) Relacion entre marcas comerciales y nombres de dominio. Un nombre de
dominio, al permitir una adecuada identificacion en la red, constituye una
verdadera “direccion electronica”, mediante la cual los usuarios conciben e
identifican a una determinada empresa, persona, 0 institucion, pudiendo,
consiguientemente, reconocerla al ingresar a la correspondiente pagina.

En este sentido, de acuerdo al derecho comparado, asi como también a la
jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente en
cuenta la relacion que existe entre nombres de dominio y marcas comerciales,
puesto que ambos comparten caracteristicas comunes, por cuanto ambos
poseen un rol identificador, ya sea de direcciones IP, en el caso de nombres de
dominio, o de productos y servicios, en el caso de las marcas comerciales. Por
ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en
cuenta, precisamente, la titularidad de los registros marcarios para el signo
pedido como dominio.

Asi también, de acuerdo a la politica uniforme de resolucion de conflictos de
nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy),
desarrollada por la corporacion de nombres y numeros asignados a Internet
(Internet Corporation for Names and Numbers “ICANN"), se reconoce como
aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos, la titularidad de los
registros marcarios para el signo en cuestion, y en su titulo preliminar se
considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de
dominio, si 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.

5.- El asignatario del nombre de dominio no posee derecho o interés legitimo
alguno sobre MAPU.CL.

Indica que al momento de inscribir el nombre de dominio, el registrante don
Luis Alejandro Molina Vega, no poseia derecho o interés legitimo alguno sobre
éste y tampoco lo ha adquirido desde su inscripcion hasta la fecha. La
afirmacion anterior no es antojadiza, sino que se funda en una serie de
antecedentes, todos los cuales permiten fundadamente establecer lo anterior.
Primero, el nombre de dominio se encuentra registrado desde hace mas de

seis afos, y su plataforma Web se encuentra inactiva, lo que demuestra la
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aseveracion anterior, toda vez que el titular de nombre del no ha demostrado
ningun interés en utilizarla de forma alguna.

En segundo lugar, a través de una simple busqueda en la base de datos del
Instituto de Propiedad Industrial, podemos darnos cuenta de que el Sr. Molina
no es titular de ninguna marca registrada que incluya la excepcion MAPU, lo
que deriva en el hecho de ausencia de derechos de propiedad industrial por
parte de éste, a diferencia de la demandante quien ostenta derechos a través
de su registro No. 775.892, para distinguir bebidas alcohdlicas a excepcion de
cerveza, y que en los hechos es reconocida por el publico consumidor tanto en
Chile como en el Extranjero. Ademas el registrante no posee, ni ha tenido,
autorizacion alguna que le permita utilizar la marca MAPU.

Con todo lo anterior, queda fehacientemente acreditado que el actual titular del
nombre de dominio MAPU.CL no tiene derecho alguno para ostentar la
titularidad del mismo, con lo cual se configura nitidamente la falta de derechos
o0 intereses legitimos exigida por la letra b) del articulo 22.

6.- El nombre de dominio fue inscrito, y es utilizado de mala fe.

En términos generales, la buena fe es uno de los principios formativos de todo
nuestro ordenamiento juridico, encontrandose recogida en toda nuestra
legislacion publica y privada. En este sentido, la buena fe hace referencia a un
canon de conducta exigible en todas las interacciones sociales, siendo definida
en su dimension subjetiva como “la conviccion de estar actuando conforme a
derecho”.

En este sentido, una conducta de mala fe en materia de nombres de dominio,
naturalmente incluye, aquellos registrados a sabiendas que se trataba de una
marca, expresion o nombre ajeno, mediante una conducta refiida con la ética
mercantil. El titular de MAPU.CL tenia conocimiento de la existencia de los
vinos MAPU vy registr6 idéntico nombre de dominio para no darle uso al mismo,
lo que no constituye un actuar de buena fe, pues lo Unico que hace es trabar el
legitimo interés por dicho nombre de dominio a quien es titular de una marca
comercial idéntica al mismo.

Ademas si el intelecto humano y la capacidad inventiva es infinita, pareciera

muy poco probable que el registrante haya solicitado y adquirido el registro por

Santa Lucia 344 Of. 62 Santiago Teléfono 2 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

mera casualidad y sin la intencién de buscar una ventaja a través de dicho
registro.

Es evidente que el nombre de dominio cuya revocacion solicita, fue inscrito de
mala fe, pues la marca es idéntica a dicho nombre de dominio, registrada en el
afo 2006, y los productos con la misma marca, se comercializan aun antes de
dicho afo.

En efecto, por un lado el signo de su propiedad de no podia ser desconocido
para el demandado al momento en que solicité la inscripcion, dado que incluye
exactamente la misma marca; y debido al hecho que al tiempo del registro, la
marca Yya llevaba varios afios de fama y notoriedad nacional e internacional en
el mercado.

Considerando ademas la naturaleza arbitraria, que hace altamente distintiva a
la marca MAPU, las probabilidades que el registrante haya creado de manera
independiente, una expresion de alto grado de originalidad, y que goza de un
alto grado de fama y notoriedad, son practicamente nulas. La conclusion
natural entonces, es que simplemente haya copiado la marca MAPU, con el
objetivo principal de obtener una ganancia comercial ilegitima a través del
aprovechamiento de la fama del signo inscrito.

Como se puede concluir légicamente, al no tener ningun derecho sobre la
expresion MAPU, al no estar usando la plataforma Web de su titularidad, al no
ser titular de registro marcario alguno respecto de dicha expresion ni haber
antecedentes que la esté usando para alguna actividad, se configura de
manera perfecta el ejemplo que la misma reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.

El nombre de dominio de autos no esta siendo utilizado buena fe. La buena fe
de uso en materia de nombres de dominio, implica entre otras cosas que el
titular del nombre de dominio, lo haya utilizado en términos tales que el puablico
usuario de Internet jamas se vea inducido a error 0 engafo respecto de la
verdadera procedencia empresarial de los contenidos incluidos en la pagina de
Internet, identificada a través de dicho nombre de dominio. Un uso que no
cumple con estos requisitos es falaz y engafioso, lo que dafa a los usuarios de
Internet, perjudica al mercado de bienes y servicios, y a la fe puesta en un

nombre de dominio.
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En efecto, constituyendo el signo MAPU, una marca registrada en Chile, que
goza de fama y notoriedad; que se comercializa en Chile y el extranjero; que
posee amplia presencia en Internet, el registrante conocia o debid haber
conocido de la existencia de ella y su origen empresarial. La negacion de dicho
conocimiento, constituiria una negligencia grave, equiparable al dolo, en los
términos prescritos en el articulo 44 del Codigo Civil.
De esta manera, no puede alegarse que el demandado este haciendo un “uso
honesto” del nombre de dominio de autos, pues esta privando usarla en forma
legitima a través de una conducta pasiva, pues no tiene la plataforma Web
activada y aparentemente no pretende hacerlo.
7.- MALA FE DEL REGISTRANTE EN LA INSCRIPCION Y USO DEL
NOMBRE DE DOMINIO MAPU.CL.
La segunda causal de revocacion contemplada en el Reglamento NIC Chile, se
encuentra comprendida en la segunda parte del articulo 22, el cual establece:
Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea
abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. Luego el propio reglamento
ejemplifica conductas que considera suficientes para evidenciar la mala fe:
“[...] La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias,
sin que su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y
demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:
a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el
nombre de dominio con el propésito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de
dominio al reclamante 0 a su competencia, por un valor excesivo
por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o
servicio,
b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencidon de
impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la
marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se
haya establecido por parte del asignatario del nombre de
dominio, esta pauta de conducta.

c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin
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preponderante de perturbar o afectar los negocios de la

competencia.

d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste,

haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a

su sitio Web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusion

con la marca del reclamante”.
A éste respecto, remite a lo ya sefialado en el punto anterior, pues el
demandado ha registrado un nombre de dominio que no tiene intencion alguna
de activar ni mantener activo, lo que impide a la demandante hacer uso
legitimo de dicho nombre de dominio para publicitar, promocionar y en
definitiva proteger su marca comercial, que tanto tiempo y dinero le ha costado
posicionar.
Indica que la Unica conclusion posible es que el titular del nombre de dominio
impugnado en autos, se encontraba de mala fe al momento de solicitar la
inscripcion del nombre de dominio, motivo que es suficiente por si solo para
declarar la revocacion del mismo. No hay evidencia de uso del signo para
ningun tipo de negocio, producto o servicio, no hay sefiales de que tenga
intenciones de activar el Sitio por lo que es evidente la mala fe, que entorpece y
dificulta el actuar de la demandante.
Que uno de los fines fundamentales del Reglamento de NIC Chile, es la
asignacion de nombres de dominio en condiciones claras y justas. Una de las
maneras de cumplir esta finalidad es asegurar que dentro de la medida de lo
posible, los signos distintivos sean privilegio exclusivo de sus creadores,
debiendo ser aquellos obtenidos y usados de buena fe.
El registrante del nombre de dominio cuya revocacion solicitamos, inscribio
dicho nombre de dominio, afios después que la marca MAPU de mi
representada adquiriera fama y notoriedad en el mercado nacional e
internacional. En este sentido el registrante debe, o debié haber estado
conciente de su existencia al momento de solicitar el nombre de dominio.
De esta manera, el registrante, ha usado una marca registrada reconocida, que
€l sabia se trataba de una marca comercial de propiedad de la demandante,
con el dnico objetivo de privar el uso de dicha pagina de Internet, con el

objetivo eventual de vendérsela o transferir la inscripcion del nombre de
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dominio con el objeto de obtener un beneficio econémico.
Consecuentemente, la segunda causal para la revocacion de un nombre de
dominio, contemplada en la segunda parte del articulo 22 del Reglamento NIC
Chile, concurre plenamente respecto al nombre de dominio de autos. Es asi
como podemos sefialar lo siguiente:
1. El nombre de dominio MAPU.CL ha sido inscrito con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la demandante.
La pagina de Internet identificada a través del nombre de dominio MAPU.CL, se
mantendra inactiva, el demandado no ha manifestado intencién de usarla para
ningun fin.
Desde el punto de vista patrimonial, esta conducta constituye una seria
perturbacion a los negocios, causandole un grave perjuicio patrimonial, en
cuanto le impide usar un nombre de dominio idéntico al de su marca registrada
para promocionar, vender y publicitar sus productos. Estos hechos constituyen
un grave dafo para la reputacion empresarial y el goodwill que existe detras de
la marca MAPU, que naturalmente devengara en un detrimento econdémico,
debiendo por tanto, revocarse el nombre de dominio de autos.
8.- El asignatario del nombre de dominio de autos ha intentado atraer con fines
de lucro a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusion con la marca
de MAPU.
Indica la demandante que la inclusiobn de una marca dentro de un nombre de
dominio, que ademas, posee como marca arbitraria, un alto grado de
distintividad intrinseca, necesariamente sera inductiva a error, confusion y
engafos. Los usuarios perderan tiempo intentando buscar vinos, en una pagina
Web que ni si quiera esta operativa. Mientras que tendria que idear una forma
de poder hacer que esos usuarios no se equivoquen a la hora de buscar sus
productos en Internet.
Queda claro que la palabra “MAPU” no corresponde a una palabra de uso
comun en nuestro idioma, de tal forma que es légico concluir que el actual
asignatario eligio inscribir como nombre de dominio “MAPU.CL”, Unicamente
para aprovechar la fama de la cual goza dicha expresion.
Que en este orden de ideas, es indudable que la existencia del dominio de

autos a nombre de un tercero, distinto del legitimo titular de la marca en Chile y
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a través del mundo, generara confusion entre los usuarios de Internet, y entre
los consumidores en general, produciendo una sensacion de confianza que
nace como resultado del renombre y seguridad que genera la empresa
reclamante, en circunstancias que el usuario de Internet estaria tratando con
una empresa que no corresponde a la que él cree. Esta situacion es
inaceptable, puesto que el asignatario se aprovecha de la fama, prestigio, y
reconocimiento que a lo largo de los afios el reclamante ha logrado obtener.
Concordantemente, la posesion material del nombre de dominio de autos por
parte de la demandada, constituye una grave vulneracion a sus derechos sobre
la expresion MAPU.

Al ser Internet un escenario virtual para la busqueda de informacion y
adquisicion de diversos bienes y servicios, también debe entonces, protegerse
el establecimiento de un mercado justo, que funcione en condiciones Optimas
de informacion y equidad, siendo una de las herramientas de control de dichas
condiciones, el ejercido por UD. mediante las asignaciones y revocaciones de
nombres de dominio.

Solo a través de la revocacion del nombre de dominio MAPU.CL, y posterior
asignacion a la demandante, se protegera la buena fe que debe existir entre
competidores comerciales, es decir, un animo de lucha por los clientes basado
en informacién veraz sobre el precio, calidad, y presentacion de los productos y
servicios, sino que ademas ayudara a preservar en el mercado las simetrias de
informacion que favorecen a los consumidores, y generan confianzas en el
mismo.

Que, decidir lo contrario, significara un detrimento social significativo, por
cuanto derivara necesariamente en una disminucion de las inversiones hechas
respecto a una marca comercial, desapareciendo los signos distintivos del
producto, lo que reducira la calidad promedio de la oferta, aumentando los
costos de busqueda del consumidor.

Concluya la demandante de conformidad a lo expuesto y normas legales
invocadas, en especial las contenidas en los articulo 20, 21, y 22 del
Reglamento NIC Chile, y las demas leyes y estatutos pertinentes, se revoque la
inscripcion del dominio MAPU.CL y se le asigne en definitiva.

MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEMANDANTE:
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Que la parte demandante acompafo a su escrito de demanda los siguientes
medios de prueba:

1.- Impresion de base de datos INAPI, en la cual consta la existencia de la
marca MAPU, No. de registro 775.892.

2.- Impresion de pagina de Internet http://www.bpdr.com/, que muestra la
historia de la empresa demandante, los tipos de vinos que comercializa en todo
el mundo, la ubicacion de sus Vifas, incluida la de Chile, entre otra informacion
importante.

3.- Impresion de la pagina de Internet http://nic.cl/cgi-bin/dummy?d=mapu, y
que da cuenta de la inactividad del nombre de dominio de autos.

4.- Impresion de la pagina de Internet https://www.google.cl, que muestra que
al ingresar “MAPU VINOS” al buscador de Google, todos los sitios a los que
redirecciona la busqueda hacen referencia a la actora y sus vinos de marca
MAPU.

5.- Impresion de la pagina de Internet http://www.bbvinos.com/w/Baron-
Philippe-de-Rothschild, donde se comercializan los vinos marca MAPU (entre
otros) producidos por la demandante.

6.- Impresion de la pagina de Internet
http://www.vinogusto.com/es/vino/264717/mapu-cabernet-sauvignon-
carmenere-2006, donde se comercializan en el extranjero los vinos marca
MAPU (entre otros) producidos por la actora.

7.- Impresion de la pagina de Internet
http://www.vinopedia.com/wine/Baron+Philippe+de+Rothschild+Mapu, donde
se comercializan en el extranjero los vinos marca MAPU (entre otros)
producidos por la actora.

8.- Copias simples de dos facturas de exportacion emitidas por la demandante
de fechas 22 de noviembre y 19 de diciembre de 2005, donde se incluye
productos marca MAPU, y que en definitiva dan cuenta de su comercializacion
desde esta fecha.

Que con fecha 3 de mayo de 2013, el Tribunal dicté resolucion teniendo por
interpuesta demanda de revocacion del dominio en disputa, tuvo por
acompafnado con citacién los documentos individualizados, y confirio traslado

al demandado, por el término de 15 dias habiles para su contestacion.
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Que el demandado Luis Alejandro Molina Vega, con fecha 19 de junio de 2013,
presento escrito de contestacion de demanda, en la que expone los siguientes
argumentos:

1.- MARCO DE DISCUSION. Existencia de un arbitro.

Sefala que el arbitraje es una forma alternativa a la justicia ordinaria y esta
asociado a la resoluciéon de conflictos, lo que implica que la materia es
discutible, y que, considerando su amplia utilizacion en materias empresariales,
ha de provocar en las partes el animo de debatir el fondo de un asunto
econdémico sin dejar de considerar que se trata de aquello, de resolver un
conflicto, que visto desde la buena fe no puede mas que alentarnos en la
discusion con el fin de que el sefior arbitro juez encuentre soluciones donde la
zona de discusion sea borrosa, y aplique la normativa donde esté clara la
fundamentacion.

2.- Buena fe y mala fe.

Indica que se entiende, o al menos asi lo declaro de mi parte, que la discusion
es en el marco de la buena fe. Es asi que parto diciendo que podria estar
equivocado respecto del entendimiento de la ley respecto de la inscripcion de
los dominios. Yo creo que no, creo que tengo la razén, pero no puedo
pretender no cometer un error. En este mismo sentido tampoco pretendo
exagerar un argumento, ni escandalizarme por algo que sé que no es
escandalo, ni torcer argumentos a sabiendas que lo estoy haciendo, todo ello
buscando impresionar al tercero que dirime: usted, sefior juez arbitro. Creo que
tratar de fundamentar de esta forma no es mas que mala fe y ello no es lo que
me guia en esta contestacion.

3.- RESPUESTA A LOS PUNTOS QUE LA DEMANDANTE PRETENDE
FUNDAMENTAR A SU FAVOR

A) Dice la demandante “La inscripcion del nombre de dominio MAPU.CL, por
parte del Sefior Molina llegdé a conocimiento de mi representada durante este
afo, lo que causé mucha preocupacion, porque los derechos de propiedad
industrial de mi representado y su marca registrada y en uso MAPU, para
distinguir vinos en clase 33 se ven afectados absolutamente”. Si la misma
demandante sefiala en otros apartados que comenz0 a comecializar el vino

MAPU en el afio 2005 me permito poner en duda, suponiendo que su
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administracion comercial sea cuidada y diligente, que recién este afio se estén
enterando de la existencia de un dominio mapu.cl. Mas aun, si usted, sefior
juez arbitro, ingresara las palabras “vino mapu” en Google y agregara a esa
busqueda intervalos de fechas anteriores a este afio encontrara publicaciones
de MAPU que hacen suponer su presencia en Internet desde hace bastante
tiempo. Que ademas se sefale que los derechos de su representada se hayan
visto afectados “absolutamente” es exagerado y por lo tanto falso, pues
inscribieron su marca hace mas de seis afos y recién este afo realizan esta
presentacion de solicitud de revocacion —la inscripcion del dominio mapu por mi
parte figura desde el siete de abril del afio 2006, siendo renovada cada dos
afios como corresponde-; mas bien soy yo el que recien me he enterado de la
existencia de esta marca de vinos a partir de este conflicto. Indica también la
demandante: “solicitar la revocacion del nombre de dominio MAPU.CL dada las
nefastas consecuencias que le provoca tanto a éste como al publico
consumidor en general el hecho que éste sea asignado a un tercero”. Solo para
ponderar esta catastrofica aseveracion de la demandante, usted, sefior arbitro,
puede ingresar en Google la palabra “mapu” y ver que en los términos que
intenta fundamentar la demandante: Wikipedia, varias comunidades mapuches,
escuelas, liceos, radios, periddicos digitales, etc., etc., estarian provocando
estas “nefastas” consecuencias a los clientes de la marca de vinos MAPU. Y en
ningun caso lo provoca mi dominio, que simplemente no aparece en esta
bdsqueda, porque adn no es utilizado en un proyecto. A mayor argumentacion,
el sistema de inscripciones de dominios permite derivados de los distintos
nombres, por ejemplo, www.vinomapu.cl (no inscrito) o www.baronmapu.cl
(tampoco inscritos hasta hoy miércoles 19 de junio de 2013), etc. Finalmente, la
misma demandante indica que el vino mapu se comercializa principalmente en
supermercados —lo que es un centro de distribucion fisico del producto-, y no
Internet, como alguien podria creer luego de leer estos augurios exagerados de
una demandante que, ante su estrategia argumental, se obliga a negar todo y
exagera sus dichos, como lo estoy mostrando. No existen base para decir lo
que indica la otra parte.

B) Continta la demandante diciendo “Que al estar registrado desde el 7 de

febrero de 2012 y seguir sin uso, pareciera légico que el titular del nombre de
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dominio, no tiene intencién de activarlo, ni de usarlo para algun fin especifico”.
¢, Como se puede deducir lo uno de lo otro?, ¢y usando la légica? Una prueba
real de ello seria, por ejemplo, que estuvieramos vendiendo el dominio; o
también que existiera la intencién de darle mas visitas a un sitio ficticio para
que fuera mayor su valor y asi también venderlo. Nada similar a eso ocurre.
Mapu.cl es un dominio importante, valioso, por tener pocas letras, facil de
recordar, que consideramos un geneérico y que esta esperando ser utilizado en
un proyecto de red social geografica (de ahi mapu, que significa tierra u hogar,
en el sentido geografico). ¢Es que acaso comprar un terreno y tenerlo en
espera para su utilizacion en el mejor momento, en un proyecto, no es una
practica habitual de la actividad empresarial? ¢Es que acaso una inmobiliaria,
por ejemplo, no mantiene un stock en el tiempo una cantidad de terrenos para
la realizacion posterior de cada proyecto planificado esperando el mejor
momento de inversion? Si usted accediera, sefior arbitro, a aceptar este tipo de
premisas estaria validando que el sector privado no tiene formas libres
adecuadas y l6gicas de actuar en su ambito.

C) Dice la demandante que el nombre del dominio mapu.cl, por mi parte, ha
sido inscrito de forma abusiva. Parte indicando que “pareciera a menos
peligroso que el titular del nombre de dominio MAPU.CL sea alguien distinto de
mi representada’. Me permito recordar que la marca ha sido inscrita en una
sola clase, no en todas las clases, y claramente no he inscrito el nombre
mapu.cl para identificar un vino, tal como he declarado anteriormente. Agregar
ademas otras jurisdicciones internacionales no tiene sentido alguno, pues
estamos hablando de un dominio punto cl (.cl) que corresponde a Chile.
Luego, lo sefialado como fundamentacion no corresponde.

D) Dice la demandante que “el asignatario del nombre de dominio no posee
derecho o interés legitimo alguno sobre MAPU.CL”, y agrega que “al momento
de inscribir el nombre de dominio, el registrante, don Luis Alejandro Molina
Vega, no poseia derecho o interés legitimo alguno sobre éste y tampoco lo ha
adquirido desde su inscripcion hasta la fecha”. Es esto lo que usted debe
decidir, sefior Arbitro, que se cumpla lo indicado en la ley, pero obviamente no
estamos para decir lo que usted debe decidir, sino para argumentar lo que

sustente nuestras posiciones. Decir que no poseo interés legitimo sobre
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inscribir un dominio que no tenia marca registrada en ese momento es ademas
de falso, una contradiccion de la demandante, toda vez que ella misma admite
comercializar la marca sin tenerla antes resgistrada (indican que utilizan MAPU
desde el 2005, sin embargo inscribieron la marca a fines del afio 2006).

Un punto importante a determinar, sefior Arbitro, es la naturaleza del alcance
de uso de una marca. Yo determiné en un principio que la Ley de Propiedad
Industrial consideraba a MAPU como un genérico, tal cual es la palabra
TIERRA, o TELEFONICA, por ejemplo. Sin embargo se permitio la inscripcion
de MAPU en la clase 33, lo que muestra que existen otras condiciones no
consideradas por mi parte. Pero veamos el sentido de esa inscripcion, porque a
mi entender el uso de la marca no es de interpretacion amplia como pretende
argumentar la demandante. En consulta realizada al Departamento de
Propiedad respecto de este caso especifico, la respuesta fue la siguiente: “En
relacion con su consulta, le informamos que el analisis del caracter genérico de
un signo se efectta siempre en relacion a los productos y/o servicios que dicho
signo pretende distinguir, de manera tal que, un término puede ser genérico,
descriptivo o de uso comun para un producto o servicio determinado y al mismo
tiempo no serlo respecto de otros. El ejemplo tipico de esto es la marca Apple
(manzana) que no podria ser concedida para distinguir manzanas pero no
existe impedimento alguno para su registro al distinguir computadores. Lo
mMisSmo ocurre con expresiones como las que sefala, no existiendo trato
especial, diverso ni discriminatorio.”. Mi conclusion es que una empresa de
vinos distinta a la demandante no podria inscribir mapu.cl, pero si cualquier
otra empresa 0 persona ajena a ese rubro y con una utilizacion del dominio
distinta a ese rubro.

E) Agrega, la demandante, su aseveracion mas antojadiza; dice: “El nombre de
dominio fue inscrito, y es utilizado de mala fe”. Primero su argumentacion es
valida para recordar a la misma demandante, pues todo argumento mal
utilizado, torcido para justificar un actuar, es mala fe. Segun algunos autores,
con los que concuerdo plenamente, esta misma forma de justificar nuestro
actuar es la caida humana, pero eso es otro tema. Dice la otra parte: “una
conducta de mala fe en materia de nombres de dominio, naturalmente incluye,

aguellos registrados a sabiendas que se trataba de una marca, expresion o
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nombre ajeno, mediante una conducta refiida con la ética mercantil. El titular de
MAPU.CL tenia conocimiento de la existencia de los vinos MAPU vy registro
idéntico nombre de dominio para no darle uso al mismo, lo que no constituye
un actuar de buena fe, pues lo Unico que hace es trabar el legitimo interés por
dicho nombre de dominio de parte de mi representado quien es titular de una
marca comercial idéntica al mismo.”. Esto es falso no sélo porque yo lo declaro:
no fue asi, sino porque simplemente la inscripcion del dominio mapu.cl (7 de
abril de 2006) es anterior a la inscripcion de la marca MAPU en la clase 33 (27
de diciembre de 2006). Y agrega la otra parte, menoscabando a su
contradictor, “si el intelecto humano y la capacidad inventiva es infinita,
pareciera muy poco probable que el registrante haya solicitado y adquirido el
registro por mera casualidad y sin la intencidn de buscar una ventaja a través
de dicho registro.”. Yo podria decir que argumentando falsedades para obtener
la decision favorable de un arbitro es una falta de respeto hacia el intelecto
humano. SoOlo agregar lo obvio: si hubiera querido favorecerme, ¢dice el
intelecto humano citado que yo habria esperado siete afios sin comunicar nada
a la demandante para sacar alguna ventaja? ¢Es tal el plan que creé para
aprovecharme del Baron Rotschild que medité una forma de adquirir mapu.cl
para al menos en siete afios esperar que me demandaran revocando ese
dominio y entonces sacar alguna ventaja...?

Lo solicito solo por formailidad: le pido, sefior juez arbitro, que rechace también
este argumento.

F) Respecto de las aseveraciones de no hacer “uso honesto” del dominio no
me voy a referir. No sé si se acostumbra a denostar en este tipo de escritos y si
se pueden exponer aseveraciones calumniosas abusando del debate que
implica este conflicto, pero seguro me deja una pésima impresion el estudio de
abogados Alessandri y Compafia que respresenta a la demandante; mas adn
cuando en los mails en que tuvimos contacto previo —y que adjunto-, desde un
principio la demandante plantedé una adquisicion del dominio sin que de mi
parte lo haya planteado: "nos gustaria también recabar informacion del uso que
usted le esta dando al dominio, para evaluar junto a nuestro cliente si podemos
dar una salida alternativa a este conflicto”, me escribieron; o luego, “de acuerdo

a lo conversado con nuestro cliente, me gustaria poder contactarlo para ver la

Santa Lucia 344 Of. 62 Santiago Teléfono 2 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

posibilidad de un acuerdo como salida alternativa a la demanda de revocacion
del dominio de la referencia, por lo que le solicito que me llame o me haga
llegar un teléfono de contacto”, o la posterior oferta telefénica irrisoria, por la
adquisicion de mi dominio que la demandante ofrecid equivalente al costo de
inscripcion, después de que ellos mismos han argumentado, en la demanda, su
apreciable valor. Y, finalmente, luego de solicitarme que valorizara el dominio,
lo cual hice sin haberlo yo planteado, se me sefialdé: “Estimado Luis,
Junto con saludarlo, agradezco su correo y los montos estimados para una
eventual transferencia del nombre de dominio de la referencia.
Entendemos sus argumentos y comentarios, pero sin embargo nuestro cliente
no esta dispuesto a pagar esa cantidad de dinero, por lo que el Unico camino a
seguir sera el arbitraje. Muchas gracias por su colaboracion.
Le saluda cordialmente,
Agustina Davis K. Abogado| Attorney”

4.- RECHAZO A LA SOLICITUD DE REVOCACION

Finalmente el citado articulo 22 respecto de las revocaciones de dominio
establece que deben cumplirse tres condiciones -no una o alguna, las tres en
conjunto-, y estas son: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente 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. 2) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, y 3) Que el nombre de
dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Ya he mostrado que las condiciones 2) y 3) no se cumplen. En la condicion 1)
he mostrado que mapu.cl, aln cuando es idéntica a MAPU, vinos, no ha
buscado hacerlo engafiosamente ni se pretende utilizar en el rubro “vinos”. Yo
tengo intereses legitimos sobre mapu.cl, no soélo porque es un nombre perfecto
para un denominar una red social geografica, sino porque nunca he pretendido
adquirirla con el fin de buscar venderla a un tercero, ya que nunca he publicado
un aviso de venta de ningun tipo, ni virtual, ni fisico, de ese dominio.
Finalmente no puede ser inscrito un nombre de mala fe si esta inscripcion: se
hizo antes de que otro inscribiera la marca, nunca se ha contactado a los

duefios de la marca para intentar venderlo ni a ellos ni a su competencia (adn
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transcurrido 7 afios de su inscripcion en NIC), ni se utilizé en un rubro de vinos;

y con la creencia de que MAPU se trataba de un genérico, en un afio 2006 que

ademas contaba con un reglamento NIC mucho menos restrictivo que hoy en

dia.

Todo ello, sefior juez arbitro, no puede ser mala fe.

Por tanto expongo que: “Dado los fundamentos expuestos, resulta claro que no

se cumplen los requisitos establecidos del articulo 22 del Reglamento de NIC

Chile que justifiguen una revocacion del dominio mapu.cl”

Pide el demandado que de los antecedentes sefalados, de las normas legales

invocadas, en especial las contenidas en los articulos 20, 21, y 22 del

Reglamento NIC Chile: Tener por contestada la demanda por solicitud de

revocacion del nombre de dominio MAPU.CL interpuesta por BARON

PHILIPPE DE ROTHSCHILD, MAIPO CHILE S.A., y, en definitiva, mantener la

asignacion a nombre de su actual titular, Luis Alejandro Molina Vega.

MEDIOS DE PRUEBA ACOMPANADOS POR EL DEMANDADO:

1. Impresion de busqueda de la palabra “mapu” en buscador Google;

2. Impresion de consulta de dominio mapu en Internet que incluye registros de
eliminados para revisar historial de las inscripciones de un dominio donde
se muestra la inscripcion original de abril del afio dos mil seis;

3. Reenvio (adjunto) de mails del Registro de Propiedad Industrial en
respuestas a consulta sobre inscripcion de genéricos (enviado a su mail);

4. Reenvio (adjunto) de mails de contacto y discusion entre la representante
de la demandada y quien escribe (enviado a su mail).

Que con fecha 28 de junio de 2013, el Tribunal dictd resolucién, teniendo por

contestada la demanda y por acompafiados los documentos, con citacion,

notificando con igual fecha a las partes mediante correo electronico.

Que, con fecha 6 de agosto de 2013, se dicto resolucion recibiendo la causa a

prueba, por el término de ocho dias habiles, y se establecié el siguiente hecho

a probar: Uso que las partes hayan hecho de la denominacion MAPU, medios y

data o fecha.

Que con fecha 26 de agosto de 2013, la parte demandante present6 escrito en

que hace presente la prueba documental acompafada en escrito de demanda,

la que reproduce.
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Que el Tribunal con fecha 23 de septiembre de 2013, dict6 resolucion citando
a las partes a oir sentencia, la que se notificé con misma fecha a las partes
mediante correo electronico.

Parte Considerativa:

PRIMERO: Que, la cuestion controvertida que debe resolverse en el presente
juicio arbitral de revocacion del dominio MAPU.CL, consiste en determinar si
procede o no la revocacion del nombre de dominio inscrito por don LUIS
ALEJANDRO MOLINA VEGA, conforme pretende la demandante BARON
PHILLIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE S.A.

SEGUNDO: Que la parte demandante BARON PHILLIPPE DE ROTHSCHILD
MAIPO CHILE S.A., solicita la revocacion del nombre de dominio MAPU.CI,
fundada en el registro de la marca comercial MAPU, N° 775.892, para distinguir
bebidas alcohdlicas, excepto cervezas, pedida el 20 de abril de 2006 y
registrada con fecha 27 de diciembre de 2006. Sefiala que la denominacion
MAPU, para distinguir vinos la ha usado en el mercado de manera previa a su
registro a partir del afio 2005 y hasta la fecha para distinguir vinos. Agrega que
el vino denominado MAPU, ha logrado fama y notoriedad en el mercado
nacional e internacional, y que los consumidores lo identifican como
proveniente de la empresa vitivinicola BARON PHILLIPPE DE ROTHSCHILD.
Indica que el demandado LUIS ALEJANDRO MOLINA VEGA, registro el
nombre de dominio MAPU.CL, el 7 de abril de 2006, y que no lo ha activado en
todos estos afos, lo que evidencia una inscripcion abusiva y de mala fe, ya que
impide a BARON PHILLIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE S.A., reflejar en
un sitio Web su vino MAPU, de manera tal que exista una correspondencia
entre la marca comercial y el nombre de dominio en litigio.

TERCERO: Que, el demandado don LUIS ALEJANDRO MOLINA VEGA,
sostiene que la inscripcion del dominio MAPU.CL, el afio 2006 se realizé de
buena fe, sin incurrir en una conducta abusiva respecto de terceros, y que
obedece a un nombre genérico del mapudungun que significa tierra, y que es
idéneo para una sitio Web de una red social territorial 0 geografica, proyecto
que si bien nunca ha materializado, no implica que no pueda ejecutarse en

algin momento que no precisa.
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CUARTO: Que el articulo numero 22 del Reglamento de Nic Chile, regula la
revocacion de un dominio .CL inscrito, en cuanto a las causales en que se
puede fundar esta pretension, y que sefiala”. “Sera causal de revocacion de un
nombre de dominio el que su inscripcidn sea abusiva, o que ella haya sido
realizada de mala fe”.

“La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se

cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente 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.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”.

“La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del

asignatario del dominio objetado:

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma
de transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos
relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio,

b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre
de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte
del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya

intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o
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a cualquier otro lugar en linea, creando confusién con la marca del

reclamante”.

“Sin perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa,
servira para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no

ha actuado de mala fe:

a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencion auténtica de
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido
por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa
denominacion, y

c. Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del
dominio (“fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni

con el fin de confundir a los consumidores”.

QUINTO: Que, en el caso en analisis, corresponde confrontar los hechos
acreditados en el proceso en relacion a si la inscripcion del dominio MAPU.CL,
por don LUIS ALEJANDRO MOLINA VEGA, “sea abusiva, o que ella haya sido
realizada de mala fe”, como prescribe el citado articulo 22 del Reglamento de
Nic Chile.

SEXTO: Que en consecuencia, se debe analizar si: “1.- Que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente 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”.

“2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y”

“3.-Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”.
SEPTIMO: Que la demandante BARON PHILLIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO
CHILE S.A., ha probado que es titular de la marca comercial MAPU, registro N°
775.892, presentada ante el INAPI con fecha 20 de abril de 2006, y cuyo uso

no registral se puede fijar en 0 a partir del mes de noviembre de 2005, segun
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da cuanta la factura que rola a fojas 88.

Que en cuanto a que el demandado don LUIS ALEJANDRO MOLINA VEGA,
tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio
MAPU.CL, que se expresen en un uso o aplicacion del mismo en Internet,
corresponde establecer que no ha podido demostrar un interés real y efectivo
para legitimar su tenencia, ya que en practicamente siete afios no lo ha usado
para ningun fin especifico, limitAndose a renovarlo cada dos afios mediante el
pago del arancel ante Nic Chile, tal como lo declara en su escrito de contesta
demanda.

Que en relacion a: “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de
mala fe.”, cabe sefalar respecto a la buena o mala fe de don LUIS
ALEJANDRO MOLINA VEGA, en el citado numero 22 del Reglamento de NIC
que sefala: “Sin perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar que el asignatario
del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

A) Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intenciéon auténtica de ofrecer bienes o

servicios bajo ese nombre,

B) Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por
ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa

denominacién.”

Se encuentra probado por su propia declaracion que don LUIS ALEJANDRO
MOLINA VEGA, no ha usado el dominio MAPU.CL por siete afios continuos, y
no ha acreditado que éste haciendo o haya hecho actos de preparacion para
usarlo en la red de Internet; y asimismo, don LUIS ALEJANDRO MOLINA
VEGA, no es conocido por el nombre MAPU en nuestra sociedad, sin perjuicio
gue carece de una marca comercial con la citada denominacién, a diferencia de

la demandante de autos.

OCTAVO: Que, cabe también considerar como criterio de resolucién de

conflictos de nombres de dominio, que en doctrina se cita la relacion estrecha
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existente entre marcas comerciales y nombres de domino, compartiendo
ambos conceptos una funcién de identificacion de productos y servicios en el
trafico econdmico, en sus respectivos medios de comunicacion y difusion. Asi
por ejemplo, a nivel de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,
“ICANN", con fecha 1° de Enero del afio 2000, en la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por dicha
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet reconoce como
aspecto fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de
registros marcarios para el signo en cuestion; y, en su titulo preliminar dicha
normativa sefiala que se consideraran como fundamentos para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios si: @) “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.”

Que en el caso de autos existe plena identidad entre la marca comercial
registrada y usada por BARON PHILLIPPE DE ROTHSCHILD, MAIPO CHILE
S.A., MAPU para distinguir vinos de la clase 33, primero sin registro desde el
afio 2005 y luego con registro a partir del afio 2006, y el nombre de dominio en

disputa.

NOVENO: Que, en este sentido este sentenciador no puede desatender y
desconocer la relacion existente entre ambas instituciones juridicas, marcas
comerciales y nombres de dominio, la que en el caso de autos como se ha
sefalado resulta ser idéntica para ambas denominaciones, atendido a que
BARON PHILLIPPE DE ROTHSCHILD, MAIPO CHILE S.A. ha registrado la
marca comercial “MAPU”, para distinguir vinos, solicitada el 20 de abril de
2006, la que goza de una nombradia en el mercado de los vinos, segun se ha
probado con la prueba documental de fojas 73 a 88 de autos, consistente en
presentaciones del vino MAPU en revistas especializadas, en pagina Web

BBVINOS.com, viopedia.com y facturas de ventas internacionales.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, a fojas 113, se recibio la causa a

prueba, fijando el siguiente hecho sustancial y controvertido: USO QUE LAS
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PARTES HAYAN HECHO DE LA DENOMINACION MAPU, MEDIOS Y DATA
O FECHA”", y sobe este punto sélo la parte demandante BARON PHILLIPPE
DE ROTHSCHILD, MAIPO CHILE S.A., acompaifido prueba de uso de la
denominacion MAPU, cuya data o fecha corresponde al mes de noviembre de
2005 y hasta la fecha actual, mediante variada publicidad impresa de su vino
denominado MAPU.

UNDECIMO: Que, en definitiva analizada la prueba documental acompariada
por la demandate en su escrito de demanda de fojas 53 y siguientes, se puede
llegar a la razonable conclusion que la demandante BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD MAIPO CHILE S.A., tiene un interés legitimo para la asignacion
del dominio MAPU.CL, ya que ha usado esta denominacion desde el afio 2005
en el mercado para distinguir vinos, hasta la actualidad, a diferencia del titular
inscrito don LUIS ALEJANDRO MOLINA VEGA, quien ostenta el citado nombre
de dominio MAPU.CL, desde el afio 2006, sin aplicarlo a un uso especifico en
la red de Internet, hasta la fecha actual, por lo que resulta razonable que su
titularidad corresponda a aquella parte que si ha usado la denominacion MAPU,
de manera continua en el tiempo en el ambito indicado.

Parte Resolutiva:

Por estas consideraciones resuelvo conforme prudencia y equidad y conforme
al articulo 22 del Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, se resuelve acoger la demanda de revocacion del
nombre de dominio MAPU.CL presentada a fojas 53 y siguientes por BARON
PHILIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE S.A., y se ordena cancelar la
inscripcion que detenta don LUIS ALEJANDRO MOLINA VEGA, del nombre de
dominio indicado, registrandolo a su creadora y usuaria la demandante ya
individualizada, sin condena en costas por haber litigado con motivo plausible

el demandado vencido.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiguese a la sentencia a las partes y a la Secretaria de NIC Chile mediante

correo electréonico con esta misma fecha.
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Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y dofia Marcela Barrios
Gajardo, quienes autorizan la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el Juez Arbitro.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro

Marcela Barrios Gajardo
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