FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO SIRACUSA.CL

Santiago, 29 de enero de 2010.

VISTOS:

I. El correo electrénico de fecha 16 de junio de 2009, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcion del nombre de dominio SIRACUSA.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 16 de junio de 2009, en el
que se adjunta copia del oficio N°10882.

3. El oficio OF10882 fecha 16 de junio de 2009, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Agroindustrial Siracusa S.A., como primer solicitante y como segundo
solicitante Criadero Siracusa S.A., representado por Silva & Cia., que rola a fojas 3 del expediente.

4, La individualizacién de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 22 de junio de 2009, donde el suscrito acepta la designacion de
arbifro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con ¢l objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envio con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electronico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Correo electrénico que rola a fojas 8 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 22 de junio de 2009, de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso.

7. Formulario de admisién de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 9 y 10 de
autos en los cuales consta que la notificacién del ndmero 5 anterior fue despachada a las partes con
fecha 24 de junio de 2009, por correo certificado

8. Resolucién de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 07 de julio de 2009, en la que
constan las firmas de don Diego Acufia Dominguez, en representacion de Agroindustrial Siracusa S.A.,
como primer solicitante; v de don Fernando Ponce Saez, en representacion de Criadero Siracusa S.A.,
como segundo solicitante; v la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por corrco
electronico, tal como consta a fojas 12 del expediente.




9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentado por don Rodrigo Puchi Zurita, en
representacién de Agroindustrial Siracusa S.A., en el que acompaiia documentos con citacion y delega
poder en Don Diego Acufia Dominguez para actuar en esta causa.

10.  Escrito que rola a fojas 21 y siguientes, presentado por don Jaime Silva Barros, en representacion
de Criadero Siracusa S.A., en el que acompafia documentos con citacion y delega poder en don
Fernando Ponce Saez para actuar en esta causa.

11.  Escrito que rola a fojas 24 y siguientes, presentados por don Rodrigo Leén Urrutia, en
representacién de Criadero Siracusa S.A., con fecha 20 de julio de 2009, en el que solicita asignacion de
nombre de dominio, acompafia documentos con citacion y acompafia material probatorio bajo
apercibimiento legal.

12.  Escrito que rola a fojas 44 y siguientes, presentado por don Rodrigo Pucchi Zurita, en
representacion de Agroindustrial S.A., en el que presenta argumentos para demostrar su mejor derecho
sobre ¢l dominio en litigio y acompafia documentos con citacion.

13.  Correo electrénico que rola a fojas 50 de fecha 27 de julio de 2009, con el que se dio traslado a
la documentacion presentada por ambas partes.

14.  Escrito que rola a fojas 51 y siguientes, presentado con fecha 31 de julio de 2009 por don
Rodrigo Puchi Zurita, en representacién de Agroindustrial S.A., en el que evacua traslado.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacién y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacién; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segiin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacién NIC CHILE vy los articulos 636
y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del dia 07 de julio de 2009, fijada en la resolucién que rola a fojas 6 para la
realizacién del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje, asistié don
Diego Acufia Dominguez, en representacién de Agroindustrial Siracusa S.A., como primer solicitante; y
don Fernando Ponce Siez, en representacion de Criadero Siracusa S.A., como segundo solicitante.

III.  Que en escrito presentado por don Rodrigo Leon Urrutia, en representacion de Criadero Siracusa
S.A., con fecha 20 de julio de 2009, solicita asignacién del nombre de dominio SIRACUSA.CL
argumentando que su representada es la titular de la marca SIRACUSA, la que estd registrada bajo el N°
573.059, vy que coincide exactamente y en forma idéntica con el nombre de dominio de autos. Que su
mandante constituye un criadero muy importante relacionado con el desarrollo agricola y de produccion



equina de altos estindares ademas de ser una escuela de jinetes. Que su representada sostiene su mejor
derecho en la razoén social que incluye la expresién que se pretende registrar como dominio,
SIRACUSA, en su marca SIRACUSA, que lleva afios en el mercado y en que de otorgarse a la contraria
se generara confusion en el publico consumidor por la evidente relacién existente entre el giro de las
partes en el sector agrario. Que se debe reiterar el tema de la dilucion de la imagen comercial o
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresién
identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razén social de su representada, que identifique
servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Que en suma, bucna fe, interes
legitimo v marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de un mejor derecho
para optar al dominio en cuestion.

IV. Que en escrito presentado con fecha 22 de julio de 2009, por don Rodrigo Puchi, en
representacién de Agroindustrial Siracusa S.A., expone los argumentos y pruebas que sirven de base
para reconocer el mejor derecho de su mandante respecto del nombre de dominio SIRACUSA.CL,
sefialando que la sociedad Agroindustrial Siracusa S.A. es una empresa que se funda en el afio 2006, que
corresponde a uno de los agentes empresariales de mayor prestigio en el mercado relevante y que
pertenece a un grupo empresarial abocado al tema agroalimentario. Que ademds, la razén social de su
mandante es la expresion SIRACUSA y que tiene un legitimo derecho sobre la expresidn solicitada,
avalada por su razén social que le confiere derechos sobre la misma. Que la solicitud de su mandante
respeta las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética
mercantil, y sobretodo los derechos vélidamente adquiridos que tiene sobre la expresién solicitada,
fundando esto en la Ley 19.733 que regula las libertades de opinién e informacion y ejercicio del
periodismo, en sus articulos 16 y siguientes, en los articulos 4 y 13 del Coédigo Chileno de Etica
Publicitaria, en el Art. 10 del Convenio de Paris y en el Art. 28 A de la Ley N° 19.946 de proteccién al
consumidor. Que a modo de conclusién final, el nombre de dominio solicitado se encuentra amparado
por el principio “first come, first served”, sobretodo por ¢l hecho que corresponde a su razén social,
actuando de buena fe en su intento de registrar dicha expresién como nombre de dominio, y que ademas,
su mandante ha respetado todas las hipétesis que exige la Reglamentacién de Nic Chile, de lo cual se
sigue que si alguien tiene derecho sobre la expresion en conflicto, dicha persona es su mandante.

V. Que en escrito presentado con fecha 31 de julio de 2009, el Sr. Rodrigo Puchi, en representacion
de Agroindustrial Siracusa S.A., viene en evacuar traslado, agregando a los argumentos esgrimidos en
su actuacion anterior, que absolutamente todos los documentos que fueron acompafiados por €l segundo
solicitante contienen la etiqueta que contiene el nombre HARAS SIRACUSA, lo cual deja en evidencia
que el segundo solicitante es conocido por el conjunto de ambos términos, HARAS y SIRACUSA, y no
por la palabra SIRACUSA en solitario, no obstante posea un registro marcario al respecto. Que ademas
de la marca HARAS SIRACUSA, por la cual es conocida la segunda solicitante, esta la existencia del
dominio WWW.HARASSIRACUSA.CL, el cual se refiere al Criadero Siracusa, es decir al segundo
solicitante, y que se encuentra plenamente operativo. Que su mandante posee asimismo el registro
marcario N° 750.710, marca denominativa SIRACUSA, desde hace mas de cuatro afios. Que respecto a
la posibilidad de confusién indicada por el segundo solicitante, no se estima posible ya que ambas
marcas comerciales distinguen productos de clases diversas y no relacionadas, y que hacen presente que
los productos que distingue la marca de su representada corresponden a todos aquellos de la clase 29,
mientras que la marca del segundo solicitante se refiere a servicios especificos de la clase 42. Que por
altimo, no es de mala fe inscribir un dominio basado en el propio nombre o razén social de su
representada, que ademads esta protegida como marca comercial.



VL Que el segundo solicitante ha acreditado en autos ser propietario de la marca SIRACUSA y
HARAS SIRACUSA, como también haberla usado en Internet para dar a conocer un sitio Web
WWW.HARASSIRACUSA.CL junto con una seric de impresos, avisos y otros documentos que
acreditan esta utilizacién y mejor derecho sobre el dominio SIRACUSA.CL.

VII.  Que por su parte, la empresa Agroindustrial Siracusa S.A. no ha podido acompafiar documentos
que acrediten la utilizacién en Internet del nombre de dominio SIRACUSA.CL ni tampoco que
comprueben utilizacion alguna de dicho nombre.

VIII. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte del primer y
segundo solicitante en cada uno de sus escritos y la ponderacion de toda la prueba instrumental
acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razon, el criterio racional puesto en
juicio, el sentido comin y la recta intencién, han permitido a este arbitro alcanzar la conviccion
necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio SIRACUSA.CL

RESUELVO:

L. Aceptar la solicitud de nombre de dominio SIRACUSA.CL, pedida por Criadero Siracusa S.A.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio SIRACUSA.CL, pedida por Agroindustrial Siracusa
S.A.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

Pab rZ-Taglc
bitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Valentina Mora Comejo y
don Hemnéan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12,
comuna de las Condes.
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