Santiago, quince de noviembre de 2005.
VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, en adelgnte e indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su
nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcién del dominio
“santamalia.cl”, siendo partes, como Primer Solicitante, Comercial Santa Amalia Limitada,
domiciliada en Antonio Varas N° 854, Of. 603, Temuco, y como Segundo Solicitante, Vifia Santa
Amalia Limitada, domiciliada en Camino Los Boldos S/N, Requinoa, Rancagua.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en calle Huérfanos N©
1189, Piso 79, Santiago Centro, en que se realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se
notifico a las partes y a NIC Chile, segin consta en autos a fojas 12 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistié solo el Segundo Solicitante,
representado por don Oscar Rodriguez Baeza. En consecuencia, no hubo conciliacién y se fijaron
las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando a fojas 28 el hecho de que el Segundo Solicitante ha cumplido con las
cargas procesales, este Tribunal ordend a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u
observaciones en un plazo de 8 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presenta demanda de asignacion del
nombre de dominio en disputa, acompafiando documentos, sefialando en lo principal de su
presentacion, lo siguiente:

1) La denominada Politica Uniforme de Resolucién de conflictos reconoce como aspecto
fundamental para su resolucion la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En
efecto, 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 es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos.

2) Mi cliente es una prestigosa Vifia con reconocimiento a nivel mundial.
3) Dentro de sus marcas de mayor prestigio se encuentran Santa Amalia y Chateau Los Boldos.

4) Su mandante tiene registrada la marca SANTA AMALIA, en Chile, en los siguientes registros,
a saber:

-465.623 para la clase 33, marca SANTA AMALIA, otorgado el 9 de agosto de 1996.
-686.598, para la clase 33, marca SANTA AMALIA, otorgado el 26 de febrero de 2004.
-686.599, para la clase 33, marca SANTA AMALIA, otorgado el 26 de febrero 2004.
-691.557, para la clase 33, marca SANTA AMALIA, otorgado el 22 de abril de 2004.

5) Es evidente la propiedad que posee su cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder
mas amplio vy, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien
es capaz de proporcionar.

6) La propiedad de su mandante se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su
articulo 19 N° 25 y por el Cédigo Civil en su articulo 584.



7) La fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del
producto y a una ingente inversion publicitaria que realiza cada afio su cliente.

8) Cualquier semejanza con el signo de su poderdante en Internet llevaria a confusiones
innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios econdmicos a su mandante, beneficiando
como consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero.

9) Su poderdante es quien, al solicitar el nombre de dominio sub lite, lo ha hecho amparado en
los principios mas estrictos del llamado "fair use”, de la ética y buenas costumbre mercantiles y
del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el dominio sub lite”.

10) El Segundo Solicitante acompanid los siguientes documentos, con citacion:

- Certificado de Registro N°465.623, para las clase 33, marca SANTA AMALIA, otorgado en Chile
el 9 agosto de 1996.

- Certificado de Registro N°686.598, para la clase 33, marca SANTA AMALIA, otorgado en Chile
el 28 de febrero de 2004.

- Certificado de Registro N°686.599, para la clase 33, marca SANTA AMALIA, otorgado en Chile
el 28 de febrero de 2004.

- Certificado de Registro N°691.557, para la clase 33, marca SANTA AMALIA, otorgado en Chile
el 22 de abril de 2004.

- Pagina Chateau Los Boldos.com

- Copia de inscripcion de constitucion de sociedad Agricola y Vitivinicola Santa Amalia Limitada.
- Protocolizacion extracto escritura saneamiento de sociedad.

SEPTIMO: Que, a fojas 48 este Tribunal da traslado de la presentacion del Segundo Solicitante.

OCTAVO: Que, a fojas 50 el Primer Solicitante responde y hace los descargos referentes a la
demanda de asignacion de dominio, sefialando lo siguiente:

1) La empresa reclamante ya tiene inscrito el dominio santaamalia.cl, cuestién que vio al
momento de inscribir mi dominio como santamalia.cl, sefiala que también consultd el registro de
marcas con lo cual se dio cuenta que la marca santa amalia, esta registrada para la clase 33, que
dice relacion con bebidas alcohdlicas (con excepcidn de cervezas), por lo que tomd la decision de
inscribir su dominio sin molestar a nadie.

2) Su empresa, Comercial Santa Amalia Limitada, se formo en Temuco el 05 de Enero del afio
1996 y su objetivo principal es la prestacion de servicios agricolas y arriendo de maquinarias.

3) Sefiala que cree al menos tener el derecho de poder inscribir el dominio, si bien la
contraparte, argumenta que ellos tienen el mejor derecho sobre él, argumentando que la verdad
es que si asi fuera lo debieran haber inscrito junto con el dominio santaamalia.cl.

4) Es curioso por decir lo menos que si se utiliza cualquier buscador en Internet, no aparece por
ningln lado una pagina o informacion relacionada al dominio SANTAAMALIA.CL; ademas, si
busca en la pagina vinoschilenos.cl no aparece ninguna de las “prestigiosas vifias” Santa Amalia
o Chateau Los Boldos como se menciona.



5) Resulta curioso también, que el Segundo Solicitante no tengan el dominio vinasantaamalia.cl,
0 vinossantaamalia.cl, que eso si dice relacion con su actividad, y ademas, no porque ellos
tengan la marca registrada para la clase 33, se les debe dar derechos sobre todas las actividades
productivas y comerciales que podemos desarrollar libremente en nuestro pais.

NOVENO: Que, a fojas 54 este Tribunal recibié la causa a prueba fijando como hechos
sustanciales y pertinentes: 1.- Identificacion y/o uso efectivo de la expresion “santamalia” o
santa amalia” por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades comerciales. 2.-
Interés de ambos solicitantes en la asignacion del nombre de dominio en disputa.

DECIMO: Que, se confirid a las partes un plazo de 5 dias habiles para realizar las observaciones
a la prueba que estimaran pertinentes.

DECIMO PRIMERO: Que, atendido el mérito de autos, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

DECIMO SEGUNDO: Que, los documentos acompafiados por las partes que no han sido
objetados, presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para todos los efectos
probatorios en esta causa.

DECIMO TERCERO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en
materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacidon de entender el alcance subjetivo
de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestion. Relevante resulta a estos
efectos tener presente que, del analisis preliminar de los documentos acompafiados por los
solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes
de buena fe.

DECIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que Comercial Santa Amalia Limitada es el Primer
Solicitante del nombre de dominio en disputa, este sentenciador ha sefalado reiteradamente en
su jurisprudencia que el principio “First come first served” es precisamente un principio, mas no
un derecho, Unicamente orientador en idéntica situacion de relevancia de los intereses que se
pretende satisfacer, por lo que correspondera avocarse al analisis del fondo de los mismos.

DECIMO QUINTO: Que, a través de los argumentos presentados, puede desprenderse que
Comercial Santa Amalia Limitada ha solicitado el nombre de dominio en disputa para obtener un
signo distintivo con el cual identificarse en la Web, el cual coincide, en parte, con su razén social.

DECIMO SEXTO: Que, teniendo en cuenta lo sefialado en el considerando precedente, este
sentenciador considera suficientemente acreditado el punto N° 2 del auto de prueba respecto de
dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la asignacién del nombre de dominio en
disputa.

DECIMO SEPTIMO: Que, no obstante lo anterior, el Primer Solicitante no ha acreditado en
autos, ni acompafnado documentacion alguna que acrediten una identificacion y/o uso efectivo de
la expresion “santamalia” o “santa amalia” en el desarrollo de sus actividades comerciales. En
atencion a lo anterior, este sentenciador estima que no se ha acreditado en forma alguna el
punto N° 1 del auto de prueba por parte del Primer Solicitante.



DECIMO OCTAVO: Que, a través de los argumentos presentados y la vasta documentacion
acompanada por el Segundo Solicitante, queda suficientemente acreditado que su interés actual
en la asignacion del nombre de dominio en disputa es obtener proteccion en la Web de los signos
distintivos que distinguen sus productos, o los de las diversas sociedades que componen su
grupo econdmico, evitando la posibilidad de confusion por parte de los usuarios de Internet. Para
estos efectos, se han solicitado diversos registros marcarios por parte de las empresas de su
grupo econdmico, los cuales acompaniia en sus presentaciones. De esta forma, este sentenciador
estima acreditado el punto de prueba N° 1 y 2 respecto de dicho Solicitante.

DECIMO NOVENO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el
antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para efectos de resolver
los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser
correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

VIGESIMO: Que, a mayor abundamiento, y como consecuencia de la falta de acreditacion del
punto N° 1 del auto de prueba por parte del Primer Solicitante, no ha sido posible establecer por
este sentenciador como o de qué forma podria afectar los intereses o derechos del Primer
Solicitante el que el Segundo Solicitante detente el DNS en cuestidn, ya que no existe probanza
alguna allegada al proceso por parte de Comercial Santa Amalia Limitada que de cuenta de un
uso efectivo de la expresién en una actividad comercial relevante, por lo que atendida la sana
razén y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las
especiales caracteristicas que tiene una relativa a la asignacién de un nombre de dominio, no
cabe mas que concluir que obrara en desmedro de dicho solicitante el reconocimiento de la
totalidad de los instrumentos acompafados por el Segundo Solicitante y la incapacidad para
acreditar el punto de prueba N° 1.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los articulos 636 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil,

RESUELVO:

|II

Se asigna el nombre de dominio “santamalia.cl” al Sequndo Solicitante, Vifia Santa Amalia
Limitada, domiciliada en Camino Los Boldos S/N, Requinoa, Rancagua.

Cada parte respondera de sus costas.
Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.
Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Rol N° 22 -2005

Resolvi6é don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco
Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muiioz Danesi.






