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Sentencia definitiva
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Juicio por nombre de dominio “sun-rise.c
Santiago, 28 de septiembre de 2011.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 14.666 de fecha 12 de agosto 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 designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “sun-rise.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto: Informatica (Camila Alejandra Vidal Tranamil) con domicilio en Afrodita
7267, Renca, Santiago, y Vifia Concha y Toro S.A., Rep. Sargent & Krahn, (Sargent y Krahn
Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.), representada por Sargent & Krahn
en la persona de Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes,
Santiago.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 12 de agosto de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el
suscrito aceptd el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio “sun-rise.cl”,
fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 8 de
agosto de 2011, a las 12:10 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 12 de agosto de 2011 y a las partes por
correo electréonico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 2 de agosto de 2011,
segln consta en comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 8 de agosto de 2011, a las 12:10 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de dofia Maria Josefina Mora Arias, por la oponente, y en rebeldia
de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 23 de autos.

SEXTO: Que con fecha 8 de agosto de 2011 se notificd a las partes lo obrado y resoluciones
dictadas en la audiencia de fojas 23, segln consta a fojas 25.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2011, rolante a fojas 26 de autos, la
parte de Vina Concha y Toro S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de
dominio “sun-rise.cl” en los términos siguientes: Que Vifia Concha y Toro S.A. fue fundada en
1883 por don Melchor Concha y Toro y don Ramdn Subercaseaux Mercado, con cepas
originarias de Bordeux, Francia. Que la empresa en sus inicios mantuvo su caracter de negocio
familiar hasta 1921, afio en que la familia Concha decidié transformarla en sociedad anénima'y
emitié acciones entre los miembros de la familia. Que en 1933 estas acciones se comenzaron a
transar en la Bolsa de Comercio de Santiago, y desde octubre de 1994 estas se transan en la
Bolsa de Nueva York. Que a partir de 1991 se inicia un vasto plan de inversiones, que incluyé
renovacion tecnoldgica, el desarrollo de nuevas lineas de vinos, y la compra de terrenos con el
objetivo de consolidar la producciéon de vinos de alta calidad. Que ademads, en 1996, se
materializd la primera inversidn en el exterior a través de Trivento Bodegas y Vifiedos en
Mendoza, Argentina. Que las dependencias centrales de Viia Concha y Toro S.A. se
encuentran ubicadas en avenida Virginia Subercaseaux N2 210, en la comuna de Pirque, en la
ciudad de Santiago, Chile. Que en dicho lugar se encuentra ubicada la Casona Concha y Toro, la
cual fue por muchos afios la residencia de la familia Concha y Toro. Que en dicho lugar, don
Melchor Concha le encargd a su esposa la construccion de la casa de la hacienda, lugar donde
tuvo su origen la leyenda del vino “Casillero del Diablo”. Que sin perjuicio de lo anterior, Viiia
Concha y Toro S.A. cuenta con diversos vifiedos y bodegas para la produccion de sus vinos.
Que uno de los mas importantes se encuentra ubicado en el Valle de Rapel, el cual, gracias a
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sus condiciones climaticas y de suelo, permite el cultivo de una amplia variedad de cepas. Que
este valle estd dividido en dos zonas, los valles de Cachapoal y Colchagua, los cuales han
adquirido un gran prestigio internacional, especialmente para el desarrollo de cepas tintas
como el Carmenere y Syrah. Que, ademas, Vifia Concha y Toro cuenta con vifiedos en el Valle
del Limari, Casablanca, Maipo, Colchagua, Curicé y Maule. Que en definitiva, Vifia Concha y
Toro S.A., con mas de un sigo de tradicidn en el cultivo de las uvas y la producciéon de vinos, es
actualmente una compafiia que opera con sus propios vifiedos, sus propias plantas de
vinificacion y de embotellamiento, siendo poseedora de la mas extensa red de distribucion de
vinos en Chile y es la vifia con mayor participacién en el mercado nacional. Que, ademas, es el
mayor exportador de vino chileno, tanto en volumen como en ingresos. Que entre sus
productos se encuentran los reconocidos vinos Sunrise, los que se encuentran posicionados en
el mercado internacional como vinos de exportacidn de altisima calidad y se venden con gran
éxito en mds de 20 paises del mundo, gozando de fama, prestigio y reconocimiento en el
mercado del vino, lo que se ha visto reflejado en diversos reconocimientos internacionales.
Que es titular de los dominios sunrise.cl, sunrisechile.cl, sunrise-wine.com y sunrisechile.com,
asi como de registros marcarios para la expresién “Sunrise”. Alega la identidad grafica y
fonética de la expresién sunrise con el dominio en disputa, y denuncia los riesgos de confusién
y dilucidn asociados a ello. Alega mala fe de la primera solicitante, la que intenté venderle el
dominio en la suma de $ 10.000.000 de pesos. Cita el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile y
jurisprudencia relacionada. Invoca el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su
relacion con los nombres de dominio, normativa de Icann, Ompi, articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de Nic Chile, criterio de la Notoriedad del signo pedido, criterio del mejor derecho
por el uso empresarial legitimo, criterio de la identidad, articulos 6 bis y 10 bis del Convenio de
Paris, uso efectivo en Internet del signo sunrise, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su
demanday se le asigne el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: que por resolucién de fecha 26 de agosto de 2011, rolante a fojas 97 de autos, se
confirid traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia de la primera solicitante.
NOVENO: Que por resolucion de fecha 2 de septiembre de 2011, rolante a fojas 112, se recibio
la causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:
1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion "sun-rise". 2.- Utilizacidn efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la expresién " sun-rise".
DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Vifa Concha y Toro S.A., la documental rolante de fojas 37 a 96.

La parte de Informatica (Camila Alejandra Vidal Tranamil) no rindié pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucidn de fecha 27 de septiembre de 2011, rolante a fojas 115, se
citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

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

SEGUNDO: 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 relacidon con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de Informatica (Camila Alejandra Vidal Tranamil),
justificd tal calidad, lo cual la ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en su
inscripcidn que se expresa en el principio "First come, first served", presuncion que no es, sin
embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de
esa presuncion, no rindié argumentos ni pruebas en el proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Vifia Concha y Toro S.A., demostrd la titularidad de
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marcas comerciales y nombres de dominio con la expresidén “Sunrise”, anteriores a la solicitud
de autos, asi como la utilizacidn efectiva de dicha expresién para producir y comercializar sus
vinos “Sunrise” que gozan de fama y notoriedad, a lo menos en el mercado nacional. Con el
correo electrénico rolante a fojas 72 demostro la efectividad de haberle sido ofertado por la
primera solicitante el nombre de dominio en la suma de $ 10.000.000 de pesos, suma
exorbitante, que hace patente de su parte la falta de un legitimo interés en el dominio sub lite.
QUINTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sdlo la parte oponente concurrio a la
prueba de los dos puntos del auto de fojas 91, este arbitro estima que la oponente ha
justificado tener mejores derechos a la denominacién en controversia que su contraparte,
razon por la cual se acogera su demanda, 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 acoge la demanda deducida por la parte de Vifia Concha y Toro S.A., Rep. Sargent &
Krahn, (Sargent y Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.) en contra de
Informatica (Camila Alejandra Vidal Tranamil), y se asigna el nombre de dominio sun-rise.cl a
favor de Vifia Concha y Toro S.A., Rep. Sargent & Krahn, (Sargent y Krahn Procuradores
Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.), sin costas.

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

Juan Agustin Castelléon 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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