JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 30 de Marzo 2009

Juicio arbitral nativaorganika.cl
Rol 4-2009

VISTOS:

Primero: Que por Of. 10190 de 5 de Enero 2009, el cual rola a fs. 1 de autos,
la suscrita fue notificada de su designacion como Arbitro en el conflicto trabajo
por la inscripcion del nombre de dominio nativaorganika.cl

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en
este conflicto, dofia Maria Carolina Moyano Vergara, domiciliada en El
Salado 620 la Florida, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio nativaorganika.cl el cual pidio a su favor el dia 26 de Sept.
2008, a las 23:09.07 GTM y VINA CARMEN S.A., representada por Claro y
Cia. en la persona de Paulina Bardon, todos domiciliados en Avda. Apoquindo
3721, Piso 13, Las Condes, quien tiene la calidad de segunda solicitante del
mismo nombre de dominio nativaorganika.cl el cual pidié a su favor el dia 7 de
octubre de 2008, a las 12.56.30 GTM.

Tercero. Que por resolucién de fecha 6 de Enero 2009, la cual rola a fs. 5 de
autos, la suscrita acepto el cargo y jurdé desempenarlo fielmente y en el menor
tiempo posible, fijando wuna audiencia para convenir las reglas del
procedimiento para el dia Martes 20 de Enero 2009, a las 12.30 hrs.,

Cuarto: Que la resolucidon y la citacion referidas precedentemente, fueron
notificada por carta certificada a las partes y a Nic Chile, con fecha 7 de Enero
2009, segun consta de los comprobantes de envio por correo certificado que
rolan a fs. 6 de autos.

Quinto: Que con fecha 20 de Enero 2009, a las 12.30 hrs. tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de dofia Elizabeth Carolina Mufioz
Rubio, con poder delegado de la abogado dona Maria Paulina Bardén Calvo,
quien comparecié a nombre de Vifla Carmen S.A. y en rebeldia del primer
solicitante.

Sexto: Que con fecha 20 de Enero, las partes fueron notificadas del Acta del
comparendo de igual data, lo que rola a fs. 12

Séptimo: Que con fecha 2 de Febrero 2009, -durante el feriado judicial-, el
segundo solicitante presentdé su demanda, la que fue debidamente proveida y
notificada con fecha 2 de Marzo 2009 a las partes.

Octavo: El segundo solicitante presentd sus argumentos de mejor derecho al
nombre de dominio en disputa, en los siguientes términos:

Que Vifia Carmen S.A., es una prestigiosa empresa nacional dedicada
al rubro vitivinicola con mas de treinta y cinco afios de actividad en el mercado
nacional e internacional. Dentro del giro de su negocio, a principios del afio
1998, Vifia Carmen S.A. comenz6 a desarrollar la produccién de un vino de
caracter organico, elaborado completamente mediante procedimientos
naturales, sin uso de pesticidas ni quimicos sintéticos, escogiendo la marca
NATIVA para identificarlo. De este modo, ya a fines del afio 1999 se solicitaba
la marca NATIVA en Canada, Estados Unidos, Dinamarca, Japon y Suecia, para
distinguir productos de la clase 33, especificamente vinos.

En la actualidad los vinos NATIVA de Vifia Carmen S.A. se exportan a
mas de veinte paises, estando registrada la marca en Canada (registro No.
1035727 de fecha 24 de julio de 2001), Estados Unidos (registro
No.2,636,104 de fecha 15 de octubre de 2002), Dinamarca (registro No.
VR1999 04798 de fecha 22 de diciembre de 1999), Japdn (registro No.
4410227 de fecha 18 de agosto de 2000) Reino Unido (registro N0.2296224
de fecha 22 de marzo de 2002) y Suecia (registro No. 344704 de fecha 23 de
febrero de 2001), todos registros cuya copia se acompafia en el Primer Otrosi.
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A mayor abundamiento, la marca NATIVA también se encuentra
registrada como Marca Comunitaria ante la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior de la Unidn Europea, bajo el registro No.3471067, lo que en
la practica significa que esta marca se encuentra plenamente protegida en casi
toda Europa. En consecuencia, la marca NATIVA es una marca de vinos de
exportacion, que se encuentra en uso y que esta protegida en 27 paises (sin
mencionar a los paises que proximamente pasaran a ser estados miembros de
la Union Europea, como Turquia, Bulgaria, Rumania, Croacia y Macedonia).

Los vinos NATIVA tienen excelente llegada entre los consumidores que
prefieren productos de corte organico, tendencia que se ha ido incrementando
en los Ultimos afios en que todos los productos organicos han ganado
popularidad entre los consumidores. En el caso de Chile, aprovechando el
conocimiento que el publico consumidor de vinos tenia de la marca CARMEN,
se optd por registrar la marca CARMEN NATIVA para distinguir este especial
producto de Vifia El Carmen S.A. En la actualidad Vifia CARMEN cuenta con
dos registros de marcas en nuestro pais: los Nos. 610.649 y 610.650, ambas
registradas con fecha 28 de noviembre de 2001.

En este contexto, al enterarse Vifia Carmen que con fecha 26 de
septiembre de 2008, la sefiora Maria Carolina Moyano Vergara estaba
solicitando el nombre de dominio “nativaorganika.cl”, decidié presentar una
solicitud competitiva para alegar mejor derecho a dicha expresién, acciéon que
se concretd con fecha 7 de octubre de 2008.

La solicitud competitiva de Vifia Carmen se fundamenté en la
conviccién que la solicitud de la primera solicitante vulneraba sus derechos
exclusivos sobre la expresion NATIVA, y ademas hacia referencia al vino
organico. De este modo, se estimd que no era posible tolerar que se activara
una pagina web bajo el ccTLD “.cl”, la que puede accederse desde cualquier
parte del mundo, que se identificara con la marca comercial NATIVA haciendo
expresa mencion a la idea de organico, expresion que cuenta con creciente
proteccién legal en Chile y en el extranjero.

En efecto, estimé que existia un enorme riesgo aparejado a la
existencia de una pagina web NATIVAORGANIKA, pues la misma induciria a
error a los consumidores de productos alcohdlicos que pensarian que dicha
pagina tendria relacién con Vifia Carmen S.A., lo cual no sélo la perjudicaria
al vulnerar sus derechos de Propiedad Industrial, sino a todos los actores de
un mercado que debe ser transparente e informado.

Asi, son importantes los antecedentes mencionados, pues de ellos se
desprende la gran trascendencia que tiene para Vifia Carmen el gozar de la
propiedad de la expresion NATIVA tanto en Chile como en el resto del mundo,
y del derecho a usar en exclusiva dicho nombre, y se intuye el significativo
valor que a dicha denominacidn se le otorga, mas aun si se la acompafia de un
descriptor como “organika”.

Al respecto, se debe tener en especial consideracién que Vifia Carmen
S.A. es titular de la marca NATIVA en el extranjero desde el 21 de enero de
2000 (Dinamarca) y de CARMEN NATIVA en Chile desde 28 de noviembre de
2001, sin perjuicio que las solicitudes de marca NATIVA fueron presentadas en
el extranjero a fines del afio 1999. Es una marca que se usa activamente,
conocida en Chile y en el extranjero por su caracter de producto organico,
especialmente en el mercado de bebidas alcohdlicas. Asi, existen
efectivamente derechos validamente adquiridos respecto de la expresion
NATIVA y el concepto “organico”, configurandose claramente una infraccién al
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile.

Noveno: Que, en la misma presentacion, el segundo solicitante acompafio los
siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Estados Unidos,
registro No.2,636,104, de fecha 15 de octubre de 2002.

2. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Canada, registro
No. 1035727 de fecha 24 de julio de 2001.

3. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Dinamarca,
registro No. VR1999 04798 de fecha 22 de diciembre de 1999.

4, Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Japdn, registro

No. 4410227 de fecha 18 de agosto de 2000.
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5. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Reino Unido,
registro No0.2296224 de fecha 22 de marzo de 2002.

6. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Suecia, registro
No. 344704 de fecha 23 de febrero de 2001.

7. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Unién Europea,
registro No. 341067 de fecha 27 de octubre de 2003.

8. Impresién de la pagina web del Departamento de Propiedad

Industrial de Chile, en la cual consta el registro de la marca
CARMEN NATIVA en Chile, registro No0.610.650 de fecha 28 de
noviembre de 2001.

9. Impresién de la pagina web del Departamento de Propiedad
Industrial de Chile, en la cual consta el registro de la marca
CARMEN NATIVA en Chile, registro No0.610.649 de fecha 28 de
noviembre de 2001.

10. Multiples impresiones de paginas web de Internet en las cuales se
puede apreciar la importante presencia de los productos organicos
NATIVA a nivel internacional.

Décimo: Que la primer solicitante no adjunté al proceso sus argumentos ni
probanzas que acreditaran su mejor derecho; es mas, no comparecio a la
Audiencia de 20 de Enero 2009 y no hizo alegaciones en contra de su
oponente.

Décimo Primero: Que atendidas las reglas de procedimiento, y la solicitud del
segundo solicitante, con fecha 19 de Marzo, se citd a las partes para oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cual
de las partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion del
nombre de dominio en disputa, nativaorganika.cl .

SEGUNDO: Que dofia Maria Carolina Moyano Vergara es la primera
solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio
existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del
primer solicitante, el cual nos sefiala que el nombre de dominio en disputa debe
otorgarse a quien primero solicitd su inscripcion, siempre y cuando no existan
otros antecedentes que obren a favor de la contraparte con respecto a su
solicitud. Este principio debe considerarse como principio de Ultima ratio, debido
a que su utilizacion es procedente s6lo cuando no existan antecedentes de hecho
0 de derecho que permitan justificar la asignacién del nombre de dominio a otro
solicitante.

TERCERO: Que la Vifia Carmen S.A. como segundo solicitante y demandante de
autos, ha alegado poseer un mejor derecho en relacion al nombre de dominio en
disputa, alegando entre otras razones, ser el titular de diversas marcas
comerciales que guardan una relacion estrecha con el nombre solicitado, como
“Nativa”, que esté registrada como marca Comunitaria en la Unién Europea, Yy
gue los vinos NATIVA de Vifia Carmen S.A., se exportan a diversos paises, por lo
gue es actualmente una marca de vinos de exportacion que se encuentra en uso
y que esta protegida en mas de 27 paises. En Chile se registr6 como CARMEN
NATIVA, para distinguir en especial productos de la solicitante y cuenta con dos
registro marcarios en el pais, ambas registradas con fecha 28 de Nov. 2001.
aduciendo ademds, que la solicitud competitiva de la primera solicitante Sra.
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Moyano vulneraba sus derechos exclusivos sobre la expresion NATIVA, y
ademas hacia referencia precisamente al tipo de vino que comercializa Vifia
Carmen S.A., bajo la marca NATIVA, esto es, vino orgénico. Es asi como alega
que existira un peligro de confusién y error entre los usuarios de internet, ya que
al ingresar en el navegador el nombre de dominio en disputa, creeran estar ante
la pagina web que ofrece los productos del segundo solicitante.

CUARTO: Que este Tribunal Arbitral no ha recibido los antecedentes y
argumentos de la primera solicitante dofia Maria Carolina Moyano Vergara por lo
cual no ha podido ser informado acerca de cuales son sus derechos o
pretensiones con respecto al nombre de dominio en disputa. Esta situacion se
encuentra contemplada en las bases que rigen este procedimiento, las cuales
segun su numeral segundo, indican que de no adjuntar la presentacion de
argumentos y pruebas por parte de los solicitantes, se entienden desistidos de
sus respectivas solicitudes, y entonces quedara facultado este juez arbitro para
asignar el nombre de dominio en disputa a quien corresponda.

QUINTO: Que, asi las cosas, este Tribunal no tiene otros medios de conviccion
que los presentados por el segundo solicitante, quien ha invocado argumentos y
probanzas tendientes a demostrar que posee un mejor derecho al nombre de
dominio en disputa, todo lo cual se encuentra ademas amparado en los derechos
gue emanan de las marcas comerciales inscritas, antecedentes que obran a su
favor un mejor derecho. La solicitante ademas adjuntdé abundante documentacion
que acreditd la presencia de la marca de vinos NATIVA en el mercado externo,
asi como material publicitario que permite conocer la calidad y caracteristica de
los vinos NATIVA, donde siempre se destaca el caracter de organico de NATIVA.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, este Juez Arbitro debe ajustar su actuar a
la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y
la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige
este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que
este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer
por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creandose la
conviccion de que es a éste ultimo a quien le corresponde un mejor derecho
sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignéarsele el nombre de
dominio nativaorganika.cl, conviccion que emana de los argumentos y
probanzas hechas valer en juicio, teniendo en consideracion expresa la
inactividad procesal de las demas partes.

SEPTIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del
nombre de dominio nativaorganika.cl al segundo solicitante no vulnera derechos
de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideracion
en el sentido de que se mantienen a salvo en relacion al particular, las demas
facultades que a los demés solicitantes en derecho correspondan.

OCTAVO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636 y
siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 Anexo 1° del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
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1.- Desestimar la solicitud de inscripcién del nombre de dominio nativaorganika.cl
por parte del primer solicitante, dofia Maria Carolina Moyano Vergara .

2.- Acoger la solicitud de inscripcion del nombre de dominio nativaorganika.cl, y
por ende, asignar definitivamente su inscripcion a nombre del segundo
solicitante, Vifia Carmen S.A., Rut 87.941.700-7

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electronico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sad4 Azar, Notario Titular de Santiago.
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