ona-beer.cl

Santiago, 5 de Abril de 2012.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 29 de Septiembre de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la
carpeta Oficio NIC OF15011, denominada “Arbitraje dominio ona-beer.cl”, en la cual, y
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Septiembre de 2011 dirigida a NIC Chile, atencion
dofla Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito
manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia Viernes 14 de Octubre del afio 2011, a las 17:15
horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Regién
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por carta certificada
de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: Gabriel Mauricio Maldonado

Contreras, cédula nacional de identidad N° 10.536.255-2, domiciliado en Rio de los
Ceirvos 5824, Punta Arenas. Teléfono: 98713583 e-mail: arg.maldonado@gmail.com,
quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandado y
representado por CLARO & CIA (Agricola y Forestal A rco Iris S.A.), RUT N°
96.861.750-8, Alonso de Cordova 5151, of. 1103, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago, Teléfono: 3673040, e-mail: nic@claro.cl, pbardon@claro.cl, quien para
efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacion y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 14 de Octubre del afio 2011, siendo las 17:15 horas, se llevo a efecto
el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia
del segundo solicitante, Agricola y Forestal Arco Iris S.A., representada por Maria José
Sepulveda Vergara de Claro & Cia., y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. No
asistio al comparendo el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordd el
procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectué llamado a conciliacion, la
gque no se produce. Asimismo, se tuvo por notificado expresamente al segundo
solicitante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del
referido comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 16 a fs.
21 del expediente arbitral y el comprobante de la notificacion de dicha acta por carta
certificada al primer solicitante rola a fojas 22 de autos.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 23 a fs. 25 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Maria Paulina Bardén Calvo, en representacion de Agricola y Forestal Arco Iris
S.A., dedujo en contra del primer solicitante, con el objeto que la asignacion del nombre
de dominio “ona-beer.cl " recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se
funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes de
hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio.CL y normas de derecho:

- La actora sefiala que es una prestigiosa empresa del rubro vitivinicola dependiente del
holding D&S, que cuenta con importantes marcas en el mercado y que opera en
nuestro pais hace mas de veinte afos, llevando a cabo su negocio vinicola con
reconocido prestigio. Dentro de su giro tradicional, desde comienzos del afio 2003 viene
desarrollando su denominado “proyecto ONA” relativo a un vino de caracteristicas
premium destinado al mercado nacional e internacional. Sefiala luego que en ese
contexto, solicitd y registré oportunamente su marca ONA, en la clase 33, ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y cuenta con multiples registros en el
extranjero para la misma marca y su variante ONA ANAKENA en el extranjero.

- Agrega el demandante que los vinos ONA y ONA ANAKENA son exportados a gran
namero de paises, estando registradas las marcas en Australia (Registro No. 1134439
de fecha 22 de mayo de 2007), Reino Unido (Registros N0.2350961 de fecha 8 de
diciembre de 2003 y No. 2361130 de fecha 16 de abril de 2004), Estados Unidos
(Registro No. 3325612 de fecha 30 de octubre de 2007), Brasil (Registro No.
826651828 de fecha 28 de abril de 2009), Ucrania (Registro No. 128216 de fecha 11 de
junio de 2009); Benelux (Registro No. 755965 de fecha 11 de octubre de 2004), Japdén
(Registro No. 4824405 de fecha 10 de diciembre de 2004), Republica Checa (Registro
No. 290727 de fecha 21 de febrero de 2006), México (Registro No. 834483 de fecha 19
de abril de 2004)y Dinamarca (Registro No. VR200401814 de fecha 7 de junio de
2004).



- Expone la actora que dado que el primer solicitante ha asociado la marca ONA a
productos alcohdlicos de la clase 32 (beer = cerveza), resulta obvio que el publico
consumidor de los productos de la demandante, de la clase 33, sera inducido a error
por la existencia de una pagina web que promocione cervezas bajo el signo ONA,
teniendo en consideracion la evidente relacion que existe entre ambos productos del
rubro alcohdlico, sefialando como aplicable lo dispuesto en el articulo 14 contenido en
el llamado Reglamento de Nic Chile.

- Luego, el actor sefiala que se debe tener en especial consideracion que es titular de la
marca ONA en Chile y que en la actualidad la misma se encuentra en pleno uso.

- Por otro lado, la demandante expone que no consta otro derecho por parte del primer
solicitante que la solicitud del nombre de dominio onabeer.cl, respecto de la cual
también se presentd por esta parte solicitud competitiva, por haber sido igualmente
solicitada con posterioridad al registro de nuestra representada, mencionando que los
derechos de Agricola y Forestal Arco Iris S.A. son anteriores y por lo mismo preferentes
a los de la contraparte, en razon de ser titulares y creadores de la marca ONA con
anterioridad al primer solicitante.

1.4.2.- Traslado vy tramite evacuado en rebeldia__: A fs. 30 de autos figura la resolucion
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafnados los documentos con citacion
de la contraria. El correo electronico de notificacion de dicha resolucion a las partes rola
a fs. 31 de autos, y el comprobante de notificacion por carta certificada el demandado
rola a fojas 32 de autos. Por resolucion de fecha 06 de Enero de 2012, se tuvo por
evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 30
de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 35 y a
fs.36 de autos.

.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Mediante resolucion dictada con fecha 06 de Enero
de 2012, se recibio la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “ona-beer.cl .- La interlocutoria
de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segin comprobantes que
rolan afs. 35y a fs. 36 de autos.




[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafio, con
citacion, en su demanda los siguientes documentos no objetados por la contraria: Uno.-
Impresion simple, obtenida desde la pagina de Nic Chile, respecto de la titularidad del
dominio ona.cl, a nombre de Agricola y Forestal Arco Iris S.A; Dos.- Impresion simple
de la pagina web del INAPI, del registro n°® 694648, de la marca “ONA”, denominativa,
para productos de la clase 33; Tres.- Impresion simple de la pagina web del INAPI, del
registro n°® 828775, de la marca “TIERRAONA”, denominativa, para distinguir servicios
de la clase 33 y 35; Cuatro.- Impresion simple de la pagina web del INAPI, del registro
n° 831364, de la marca “TIERRAONA”, denominativa, para distinguir productos de la
clase 33; Cinco.- Copia simple del Certificado de Registro N° VR200401814, de la
marca ONA ANAKENA, de fecha 07 de Junio de 2004, otorgado en Dinamarca; Seis.-
Copia simple del certificado de registro n°® 128216 de la marca “ONA”, de fecha 11 de
Junio de 2009, otorgado en Ucrania; Siete.- Copia simple del certificado de Registro n°
826651828 de la marca ONA, de fecha 28 de Abril de 2009, otorgado en Brasil; Ocho.-
Copia simple del certificado de registro n® 3325612 de la marca “ONA”, de fecha 30 de
Octubre de 2007, otorgado en Estados Unidos; Nueve.- Copia simple del certificado de
registro n°® 834483 de la marca “ONA ANAKENA”, de fecha 19 de Abril de 2004,
otorgado en México; Diez.- Copia simple del certificado de registro n° 290727 de la
marca “ONA ANAKENA”, de fecha 13 de Junio de 2007, otorgado en Republica Checa;
Once.- Copia simple del certificado de registro n° 2361130 de la marca “ONA
ANAKENA”, de fecha 16 de Abril de 2004, otorgado en Gran Bretafia; Doce.- Copia
simple del certificado de registro n® 4824405 de la marca “ONA ANAKENA”, de fecha 10
de Diciembre de 2004, otorgado en Japon; Trece.- Copia simple del certificado de
registro n® 1134439 de la marca “ONA”, de fecha 10 de Septiembre de 2006, otorgado
en Australia; Catorce.- Copia simple del certificado de registro n® 755965 de la marca
“ONA ANAKENA”, de fecha 25 de Octubre de 2004, otorgado en Benelux; Quince.-
Fotocopia simple del diccionario inglés-espafiol Simon & Schuster’s sobre el significado
de la palabra “beer”; Dieciséis.- Impresiones de la pagina web www.anakenawines.cl;
Diecisiete.- Impresiones de la pagina web del blog “vinoperu”; Dieciocho.- Impresiones
de la pagina web www.paris.cl, respecto de los productos que se ofrecen en su catalogo
bajo la marca “ONA”.

[.5.3.- Prueba documental: _Parte demandada.- La parte demandada no rindio prueba
documental.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 27 de Enero de 2012, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decretd medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 78 del expediente arbitral y el correo electronico de notificacion de
dicha resolucion a las partes rola a fs. 79 de autos.



. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “ona-beer.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Gabriel Mauricio Maldonado
Contreras, tiene el caracter de demandado y representado por CLARO & CIA
(Agricola y Forestal Arco Iris S.A), tiene el caracter de demandante. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquia que los de su
contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros que: 1° Es una prestigiosa empresa del rubro
vitivinicola dependiente del holding D&S, que cuenta con importantes marcas en el
mercado y que opera en nuestro pais hace mas de veinte afios, llevando a cabo su
negocio vinicola con reconocido prestigio. Dentro de su giro tradicional, desde
comienzos del afio 2003 viene desarrollando su denominado “proyecto ONA” relativo a
un vino de caracteristicas Premium destinado al mercado nacional e internacional.
Sefiala luego que en ese contexto, solicitd y registré oportunamente su marca ONA, en
la clase 33, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y cuenta con multiples
registros en el extranjero para la misma marca y su variante ONA ANAKENA en el
extranjero; 2° Los vinos ONA y ONA ANAKENA son exportados a gran numero de
paises, estando registradas las marcas en Australia (Registro No. 1134439 de fecha 22
de mayo de 2007), Reino Unido (Registros N0.2350961 de fecha 8 de diciembre de
2003 y No. 2361130 de fecha 16 de abril de 2004), Estados Unidos (Registro No.
3325612 de fecha 30 de octubre de 2007), Brasil (Registro No. 826651828 de fecha 28
de abril de 2009), Ucrania (Registro No. 128216 de fecha 11 de junio de 2009); Benelux
(Registro No. 755965 de fecha 11 de octubre de 2004), Japon (Registro No. 4824405
de fecha 10 de diciembre de 2004), Republica Checa (Registro No. 290727 de fecha 21
de febrero de 2006), México (Registro No. 834483 de fecha 19 de abril de 2004)y
Dinamarca (Registro No. VR200401814 de fecha 7 de junio de 2004); 3° Dado que el
primer solicitante ha asociado la marca ONA a productos alcohdlicos de la clase 32
(beer = cerveza), resulta obvio que el publico consumidor de los productos de la
demandante, de la clase 33, sera inducido a error por la existencia de una pagina web
que promocione cervezas bajo el signo ONA, teniendo en consideracion la evidente
relacion que existe entre ambos productos del rubro alcohdlico, sefalando como
aplicable lo dispuesto en el articulo 14 contenido en el llamado Reglamento de Nic
Chile; 4° Se debe tener en especial consideracion que es titular de la marca ONA en
Chile y que en la actualidad la misma se encuentra en pleno uso; 5° No consta otro



derecho por parte del primer solicitante que la solicitud del nombre de dominio
onabeer.cl, respecto de la cual también se presento por esta parte solicitud competitiva,
por haber sido igualmente solicitada con  posterioridad al registro de nuestra
representada, mencionando que los derechos de Agricola y Forestal Arco Iris S.A. son
anteriores y por lo mismo preferentes a los de la contraparte, en razon de ser titulares y
creadores de la marca ONA con anterioridad al primer solicitante.

CUARTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular de marcas comerciales en Chile y el extranjero de
la marca comercial “ONA” y de otras marcas que contienen dicha expresion, para las
clases 33y 35; ii) que el actor es titular del nombre de dominio “ona.cl”.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la
demanda ni presentd escrito alguno, como tampoco acompafid prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccion juridica.

SEXTO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacion dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Ser& de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.



SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad representado por CLARO & CIA (Agricola y Forestal A rco
Iris S.A.), tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “ona-beer.cl”,
al acreditar que es titular de la marca comercial “ONA” y de otras marcas comerciales
qgue contiene dicha expresion, para las clases 33 y 35.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cddigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “ona-beer.cl” a la sociedad representado por
CLARO & CIA (Agricolay Forestal Arco Iris S.A.), RUT N°96.861.750-8.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula nacional de
identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



