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Sentencia definitiva

IJ!

Juicio por nombre de dominio “sanpedroweb.c
Santiago, 2 de septiembre de 2011,
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 13508 de fecha 3 de enero de 2011 del Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1
de autos, el suscrito fue notificado de su designacidon como Arbitro en el conflicto
trabado por oposicidn al nombre de dominio “sanpedroweb.cl”.

SEGUNDQ: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: Depto Infor (Edmundo Valentino Luarte Roa) con domicilio
en avenida Las Violetas N2 1734 casa 2, huertos familiares, San Pedro de La Pagz,
Concepcidn, que solicitd el dominio con fecha 2 de septiembre de 2010 a las 19:36:04
GMT vy Vifa San Pedro S.A., Rep. Sargent & Krahn, (Vifia San Pedro Tarapaci S.A.),
representada por Sargent & Krahn, en la persona de Paula Benavides, con domicilio en
Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, que solicitd el dominio con fecha
16 de septiembre de 2010 a las 15:41:31 GMT.

TERCERQ: Que por resolucion de fecha 4 de enero de 2011, la cual rola a fojas 4 de
autos, el suscrito acepté el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio
“sanpedroweb.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 11 de enero de 2011, a fas 9:40 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas
a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 4 de enero de 2011y a
las partes por correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 5
de enero de 2011, segtin consta en comprobantes que rolan a fojas 6 y 7 de autos.
QUINTO: Que el dia 11 de enero de 2011, a las 9:40 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don José Ignacio Juarez, por la oponente, y en rebeldia
de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 22 de autos.

SEXTQ: Que con fecha 11 de enero de 2011 se notificéd a las partes lo obrado vy
resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 22, seglin consta a fojas 24.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2011, la parte de Edmundo
Luarte Roa expuso sus argumentos de mejor derecho al dominio sanpedroweb.cl en
los términos siguientes: que cred el nombre sanpedroweb.cl en Nic.cl el 28 de febrero
de 2008, el que no habia sido solicitado antes. Que lo solicité en Nic Chile el 28 de
septiembre de 2010, encontrandose a disposicidén de cualquier persona o empresa que
se interesara. Que nacio, crecié y vive en el sector de San Pedro, que se llamé asi hasta
el afio 1995, en que pasd a ser comuna con el nombre de San Pedro de la Paz. Que
comenzd a trabajar con la terminacién web con algunas ciudades como
Puertomonttweb desde el afio 2003 y osornoweb el afio 2007. Que ha invertido mucho
tiempo, trabajo, creatividad, dinero, expectativas y més en el sitio sanpedroweb.cl, el
que es un portal de utilidad publica comunal gratuito y pagado, que el mismo disefié y
creod. Que la oponente nunca manifestd interés en el dominio, y de hecho el afio 2008
vencié su reserva al mismo y fue solicitado por otra persona, razén por la cual debié
esperar 2 afios para poder adquirirlo. Que el nombre San Pedro no es monopolio de
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marca registrada, y sanpedroweb no es marca registrada. En mérito de todo lo anterior
solicita le sea asignado el dominio.

OCTAVO: Que mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2011, rolante a fojas 29 de
autos, la parte de Vifia San Pedro S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al
nombre de dominio “sanpedroweb.cl” en los términos siguientes: narra la historia de
Vifia San Pedro, la que nace el afio 1865. Que actualmente es parte de VSP Wine
Group, como la mayor y mas antigua vifia del grupo. Que VSP estd presente en casi 80
mercados en los 5 continentes con sus marcas Cabo de Hornos, 1865, Castillo de
Molina, 35 Sur y Gato, satisfaciendo las necesidades y preferencias de distintos
publicos en todo el mundo. Que es titular de numerosos registros marcarios para la
expresion “San Pedro” que menciona, siendo tal signo publico y notorio. Que la
expresion san Pedro se encuentra incluida en el dominic en controversia de un modo
entero y exacto. Que es, ademas, titular de los nombres de dominio sanpedro.cl,
vinasanpedro.cl, vifiasanpedro.cl y sanpedrotarapaca.cl. Que lo anterior le acarrea un
riesgo cierto de perjuicio, dilucién y confusién en el mercado de internet. Que la
vinculacidn y asociacion entre la expresion “San Pedro” y la parte son inmediatas, lo
que es consecuencia de la fama y notoriedad de la marca y de sus productos y servicios
en el mercado. Cita al efecto jurisprudencia. Invoca el criterio de la titularidad sobre
marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio, normativa de ICANN,
OMP! y articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de notoriedad del
signo pedido, el criterio de creacién intelectual del signo, el criterio del mejor derecho
por el uso empresarial legitimo, el uso en internet del signo “San Pedro”, el criterio de
la identidad, los articulos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris, para, en mérito de todo
lo anterior, solicitar se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva,
con costas.

NOVENO: que por resolucién de fecha 14 de marzo de 2011, rolante a fojas 83 de
autos, se confirié traslado de las demandas de ambas partes, los que fueron evacuados
en los términos que pasan a sefialarse:

DECIMO: Que mediante presentacidn rolante a fojas 84, la parte de Vifia San Pedro
S.A. evacud el traslado expresando: erronea concepcién por parte de su oponente del
principio first come first served, ante la presencia de derechos previos de su parte; la
falta de existencia de pruebas de la contraria, e insistié en su legitimo interés, en la
vinculacién entre el dominio y su parte y en los riesgos de confusidén en el piblico
consumidor. .

UNDECIMO: Que mediante presentacion rolante a fojas 88, la parte de Edmundo
Luarte Roa evacué el trasiado agregando nociones de la historia de la localidad de San
Pedro, la falta de vinculacién entre la expresién Sanpedroweb y la oponente, el
cardcter genérico de la expresién San Pedro y la falta de interés de la oponente en Ia
-expresion en controversia.

DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 18 de marzo de 2011, rolante a fojas 98, se
recibié la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresién "sanpedroweb" o
en sus partes componentes. 2.- Utilizacién efectiva que las partes han realizado,
realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la expresién " sanpedroweb " o de
sus partes componentes,

DECIMO TERCERQ: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:
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La parte de Edmundo Luarte Roa, la documental consistente en impreso de registro
marcario para la marca “San Pedro”, en clase 45, de Inmobiliaria Parque San Pedro,
concedida con fecha 9 de julio de 2010 {fs. 28).

La parte de Vifia San Pedro S.A., la documental conformada por: 1} Impresos de
registros marcarios de “San Pedro” {fs. 41 a 60); 2) Impresos de pagina web de Nic
Chile {fs. 61 a 64); 3} Impresos de pagina web de Viila San Pedro {fs. 65 a 73); 4)
Resultado de busqueda de Vifia San Pedro en Wikipedia {fs. 74 a 76); 5) Impreso de
pagina web La Buena Vida (fs. 77 a 78); 6) Impreso de pagina Bayer Crop Science {fs.
79); 7) Impresos de sentencias dictadas en juicios por nombres de dominio premium-
essiac-tea-4less.cl, easyservice.cl y vifiasdelmaipo.cl (fs. 80 a 82); 8) impreso de pagina
web www.sanpedro.cl {fs. 101); 9} Impreso de pagina web www.rutadelvinocurico.cl
(fs. 102}; 10) Impreso de pagina web www.comercialast.cl {fs. 103); 11) Impreso de
http://4.bp.blogspot.com (fs. 104) y 12) Impreso de pagina web www.datoavisos.cl (fs.
105).

DECIMO CUARTO: Que por resolucion de fecha 15 de abril de 2011, rolante a fojas 118,
se cito a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo tercero no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por
reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDOQ: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos
que la posicion de los litigantes de este juicio, en relacion con el mismo, es la siguiente:
TERCERQ: Que el primer solicitante, la parte de Edmundo Luarte Roa, justificé tal
calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y buena fe en su
inscripcion que se expresa en el principio "First come, first served", presuncién que no
es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario.
Que, en forma adicional a esa presuncidn, justificé, con los impresos rolantes en su
escrito de fojas 88, tener activa la pagina web www.sanpedroweb.cl, referida a la
localidad de San Pedro de la Paz (fs. 90 a 91). Con la documental de fojas 28, demostrd
que la expresion San Pedro distingue otros productos y servicios mas alld de los de su
oponente, en este caso un cementerio. También, con la documental de fojas 2,
demostré encontrarse domiciliado en la localidad de San Pedro de la Paz, 82 Regidn.
CUARTQO: Que la oponente justificd con la amplia documental rendida ser su nombre el
de Vifia San Pedro, tener numerosos registros marcarios y nombres de dominio con
esa expresion, bajo los cuales desarrolla, tanto en el mercado real como virtual, una
relevante actividad de produccidon y comercializacién de vinos que goza de fama y
notoriedad. "

QUINTO: Que, no obstante lo considerado precedentemente, y fundado en el evidente
caracter genérico de la expresion San Pedro, este Arbitro estima posible la coexistencia
pacifica en la red internet de! dominio y sitio web sanpedroweb.cl con los dominios y
sitos web de la oponente, en la medida que, como lo ha sefialado y acreditado, el
actual titular y primer solicitante no incursiona, ni pretende hacerlo, en el rubro de la
oponente, Lo contrario significaria de su parte quebrantar la buena fe procesal que ha
imperado en este proceso, en cuya virtud se estima que el primer solicitante estd de
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buena fe y continuarad estdndolo, y podria importar de su parte el incurrir en una
causal de revocacion del dominio, al tenor de lo establecido en los articulos 20 y
siguientes del Reglamento de Nic Chile.

SEXTO: Que, con lo antes considerado, se estimard que el primer solicitante ha
justificado tener derechos e intereses en la expresidén en controversia, la cual utiliza
efectivamente de un modo licito, no lesivo a la oponente, razén por la cual se
rechazard la demanda deducida en su contra, en los términos que se expresan en la
parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Viiia San Pedro S.A. en contra de
Depto Infor (Edmundo Valentino Luarte Roa), y se asigna el nombre de dominio
sanpedroweb.cl a favor de Depto Infor (Edmundo Valentino Luarte Roa), sin costas.

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

luan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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