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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

santal.cl

Santiago, viernes treinta y uno de marzo de dos mil seis.-

VISTOS:

Con fecha 31 de agosto de 2005, don Sergio Alejandro Altamira Torres,
domiciliado en Bello Horizonte N° 3301, Villa Republica del Brasil, comuna de
Conchali, de esta ciudad, solicito la inscripcion del nombre de dominio “santal.cl”.

Posteriormente, con fecha 20 de septiembre de 2005, la sociedad Yolat
Industria E Comercio de Laticinios, domiciliada en Avenida Das Industrias 547,
Brasil, Judiai, Sao Paulo, representada por el Estudio Federico Villaseca y
Compainiia, domiciliados en Av. Alonso de Cordova N° 5151, Piso 8° comuna de
Las Condes, Santiago, solicitd igualmente la inscripcién del mismo nombre de
dominio “santal.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“‘Reglamentaciéon para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 5452 de 17 de noviembre de 2005 se
designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre
la inscripcion del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacidén del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliaciéon
y/o de fijacion del procedimiento sefalada, ambas partes, las que llamadas a
avenir no se produjo avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedio a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 28 y 36 ambas partes solicitantes durante esta etapa hicieron valer sus
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derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 39 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 41, solo el primer solicitante evacuo el traslado conferido.

A fs. 43, se recibié la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “santal.cl”.

A fojas 121, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se sefal6é en la parte expositiva, con fecha 31 de
agosto de 2005, don Sergio Alejandro Altamira Torres, domiciliado en Bello
Horizonte N° 3301, Villa Republica del Brasil, comuna de Conchali, de esta ciudad,
solicitd la inscripcion del nombre de dominio “santal.cl”. Posteriormente, con fecha
20 de septiembre de 2005, la sociedad Yolat Industria E Comercio de Laticinios,
domiciliada en Avenida Das Industrias 547, Brasil, Judiai, Sao Paulo, representada
por el Estudio Federico Villaseca y Compania, domiciliados en Av. Alonso de
Cérdova N° 5151, Piso 8°, comuna de Las Condes, Santiago, solicité igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “santal.cl”, dando lugar al proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido
en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefialada, ambos solicitantes y llamados a avenir
no se produjo avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedio a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusion,
el primer solicitante fund6 su pretension sefialando que con fecha 17 de julio de
1987 inicié actividades ante el Servicio de Impuestos Internos con el giro de

“‘Repuestos y Accesorios Automotrices”, con el nombre de fantasia “Santal”. Que
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dicho negocio era administrado por su padre don Antonio Altamira Vilches. Que el
nombre de fantasia corresponde a las iniciales de los nombres de él “S” de Sergio
y “Ant” de Antonio de su padre y a la particula gramatical “Al” del apellido paterno
de ambos “Altamira”. Que con fecha 7 de octubre de 2005 se constituyé la
sociedad de responsabilidad limitada con el nombre de “Importadora y
Comercializadora Santal Limitada”, cuyo nombre de fantasia es “Santal Ltda.”,
constituida por el primer solicitante y su padre y que con fecha 26 de octubre de
2005 se presenta ante el Servicio de Impuestos Internos la solicitud de iniciacion
de actividades de esta sociedad. Que en Noviembre de 2005, el Servicio de
Impuestos Internos autorizé la apertura de dos sucursales ubicadas en las
comunas de Providencia y Pudahuel respectivamente.

Agrega que la inscripciéon del nombre de dominio “Santal”’, obedece al impulso que
se quiere dar a la expansion de la empresa a través de las paginas “web” y
también por otra parte preservar el nombre de fantasia “santal” que se ha utilizado
por mas de 18 afos y que tiene un gran valor familiar.

TERCERO : Por su parte el segundo solicitante expresa que la naturaleza juridica
de los nombres de dominio, a diferencia de los registros marcarios, son unicos y
que por lo mismo pueden ser otorgados a un unico prestador, lo que no ocurre con
las marcas comerciales. Que por la estrechez existente entre unos y otros, la
resolucién de conflictos de solicitudes de nombres de dominio debe resolverse,
entre otros antecedentes a la titularidad de registros marcarios del respectivo
nombre de dominio solicitado y que ello es la raiz del problema actual, el dominio
“santal.cl”, disputado por dos partes distintas. Agrega también, que los conflictos
de solicitudes de nombres de dominio deben resolverse a la luz de las normas de
la llamada “Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos” desarrollada por la
“Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet” (Icann), las Normas de
la Reglamentacion Para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL de NIC Chile, la ley 19.039 y el Convenio de Paris.

Ademas expresa, que es titular de derechos marcarios sobre la expresion
“santal”, que asi la tiene registrada en Chile para la clase 32, con los numeros de
registro 725.979 de 20 de mayo de 2005; 442.876 de 5 de abril de 1995 y 423.680
otorgado el 21 de marzo de 1994. Que por lo anterior, es evidente la propiedad
que posee sobre el signo “santal”, lo que le confiere el poder para apropiarse en
forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar, lo
que se encontraria amparado por la Constituciéon Art. 19 N° 25 y Art. 584 del
Cadigo Civil.

Que dicho nombre “santal” es una marca comercial famosa y notoria, debido a su
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calidad y a la gran inversion publicitaria que realiza cada afo. Que cualquier
nombre de dominio en Internet semejante con su marca comercial llevaria a
confusiones a los consumidores, y le provocaria perjuicios econémicos.

Afirma que por todo lo expresado, posee un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “santal”’, a lo que agrega que se encuentra de buena fe
respecto a la solicitud del dominio en conflicto.

CUARTO: Que solo el primer solicitante evacud el traslado de las respectivas
demandas y solicita no acoger la de la contraria ya que el signo pedido “santal’, lo
utiliza hace 18 anos y siete afios antes de que fuera registrado como marca
comercial para la clase 32 por parte del segundo solicitante. Que los productos
asociados a la marca del segundo solicitante, no se conocen, ni estan en el
mercado chileno, por lo que las inversiones que menciona las habria hecho en el
extranjero. Que por lo mismo, no cree que se este beneficiando ilegitimamente al
otorgarsele el nombre de dominio en disputa y que tiene bastante relacion con el
nombre de dominio en disputa.

Agrega que no esta de mala fe ya que el nombre “santal” se creé del nombre de
una sociedad de responsabilidad limitada, que después de 18 ainos son realmente
conocidos y que hace un uso legitimo del nombre de dominio en disputa, sin
intento de obtener ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los
consumidores.

Que por lo anterior, solicita rechazar la demanda del segundo solicitante y que se
le asigne el nombre de dominio en disputa, con costas.

QUINTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompafio a los autos y
sin objecion de contrario: 1) Fotocopias de iniciacion de actividades ante el Sll a
su nombre de fecha 21 de Julio de 1987; 2) Fotocopia autorizada de factura y de
Guia de despacho N°1, ambas de fecha 28 de julio de 1987; 3) Fotocopia de
Factura N° 3588 de 23 de diciembre del 2005; 4) Fotocopia de publicacion en el
Diario Oficial de publicacién de extracto de constitucion de la sociedad
“Importadora y Comercializadora Santal Limitada” de nombre de fantasia “Santal”;
5) Fotocopia de iniciacion de actividades ante el Sll de la sociedad “Importadora y
Comercializadora Santal Limitada” de fecha 26 de octubre de 2005.; 6) Fotocopia
de Formulario de modificacion presentado ante el Sl de apertura de sucursales de
fecha 24 de noviembre de 2005; 7) Comprobante de pago ante Nic Chile de
dominio “santal” y 8) Papeleria, sobres con membrete y tarjetas de Santal.
SEXTO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones
acompano a los autos en forma legal y sin objecidn de contrario, los siguientes

documentos: 1) Copia impresa del sitio de Internet del Departamento de Propiedad
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Industrial del Ministerio de Economia del registro N° 725.979 de la marca
comercial “Santal” a su nombre, de fecha 20 de mayo de 2005, para distinguir
productos de la clase 32; 2) Copias de registros del Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economia de la marca “Santal” registros 442.876 de
fecha 5 de abril de 1995 y 423.680 de 21 de marzo de 1994; 3) Fotocopia de
pagina web que describe el producto; 4) Copias de Titulos societarios para
acreditar que Parmalat Brasil S.A. es la Compaiia Controladora de Yolat Industria
E Comercio de Laticinio Ltda., segundo solicitante; 5) Copias de certificados de
registro de la marca “Santal” en 10 paises del extranjero y uno otorgado en la
OMPI.

SEPTIMO: Que consta de los antecedentes que obran en autos que la
denominacion “Santal” corresponde al nombre de fantasia del negocio de
“Compraventa, repuestos y accesorios automoviles” que inicié el primer solicitante
de autos en el afio 1987 y que con fecha 7 de octubre de 2005 se constituyo en la
sociedad de responsabilidad limitada con el nombre de “Importadora y
Comercializadora Santal Limitada”, cuyo nombre de fantasia es “Santal Ltda.”, de
la cual es socio el primer solicitante, la que funciona hasta el dia de hoy. Que
ademas, el nombre de fantasia corresponde a las iniciales de los nombres de él
“S” de Sergio y “Ant” de Antonio de su padre y a la particula gramatical “Al” del
apellido paterno de ambos “Altamira”. Todo lo cual demuestra que existe un uso
de dicha expresion desde 1987, que existe hasta el dia de hoy, y que cuenta con
iniciaciéon de actividades y emision facturas.

OCTAVO: Que dicho nombre se identifica plenamente con su nombre de fantasia
“Santal” y por otra parte, su uso se inicid6 con mucha anterioridad a la fecha de
presentacion en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por parte
del segundo solicitante y de las fechas de solicitudes de sus registros de marcas
en Chile, segun consta de las copias de registros que acompano el segundo
solicitante.

NOVENO: Que los giros de uno y otro caso, importadora y comercializadora de
repuestos y accesorios automotrices, pernos y tuercas, y por la otra productos de
la clase 32 de la clasificacion internacional de marcas referida en general a
bebidas no alcohdlicas, son totalmente distintos y en un localizador de Internet al
buscar los usuarios por los respectivos rubros, no se veran confundidos. Ademas,
no consta de los antecedentes que los productos de la segunda solicitante se
vendan en Chile.

DECIMO: Que la prueba rendida en autos por el segundo solicitante no acredita

mala fe del primer solicitante. Igualmente de dicha prueba aparece que sus
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registros de marcas en Chile son del ano 1994 y 1995, lo que no representa un
mejor derecho sobre la expresidon “Santal” y no afectan la validez y prioridad de la
solicitud de autos del primer solicitante.
UNDECIMO: Que la doctrina citada y las normas y principios del derecho de
propiedad industrial invocadas por el segundo solicitante, no rigen ni se aplican en
esta materia por ser inconciliables con las normas y principios que informan el
derecho referido a los nombres de dominio.
DUODECIMO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccion que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa “santal.cl”

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y

siguientes del Codigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “santal.cl” al primer solicitante don Sergio

Alejandro Altamira Torres.
Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la sociedad Yolat Industria
E Comercio de Laticinios.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucion
para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 42 - 2005.



