En Santiago de Chile, a 4 de abril de dos mil doce. en Mac Iver 125 piso 8, Santiago,

en los autos por la revocacién del nombre de dominio vinosdemartino.cl, suscitado entre
SERVICIOS AGRICOLAS DE MARTINO LIMITADA, RUT 76.042.514-1, domiciliado en
21 de Mayo, Isla de Maipo, Isla de Maipo y SANTA TERESA S.A. representada por
JOHANSSON & LANGLOIS LIMITADA (SANTA TERESA SOCIEDAD ANONIMA), RUT:
79.513.550-2, domiciliado en San Pio X Numero 2460 oficina 1101, Providencia, Santiago,
se resuelve:

VISTOS:

1.

Que con fecha 05 de octubre de 2011, SANTA TERESA S.A. representada por
JOHANSSON & LANGLOIS LIMITADA (SANTA TERESA SOCIEDAD ANONIMA)
present6 ante NIC Chile solicitud de revocacion del nombre de dominio
vinosdemartino.cl, cuyo actual asignatario es SERVICIOS AGRICOLAS DE
MARTINO LIMITADA.

Que con fecha 17 de noviembre de 2011 se recibié de Nic Chile el oficio N° 15618, por
el que dofia Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile,
comunica a la suscrita su designacién como arbitro del conflicto por la revocacién del
nombre de dominio vinosdemartino.cl, suscitado entre las partes ya individualizadas.
Con la misma fecha se remitieron los antecedentes presentados por el revocante ante
Nic Chile.

. Que por resolucion de fecha 18 de noviembre de ese mismo afio se aceptd la

designacién como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefar
fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citandose a las partes a una primera
audiencia de conciliacion y/o fijacién cel procedimiento, a realizarse el dia miércoles 7
de diciembre del afio 2011, a las 11:45 horas, notificandose a las partes por carta
certificada, como consta a fojas 12.

. Que a fojas 16 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada. No

habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijé el procedimiento arbitral, dandose
un plazo de tres dias a la revocada para que acompaiiara copia del poder con que su
representante comparecia a la audiencia. No habiéndose acompariado dicho poder
dentro de plazo, se tuvo a la revocada por no compareciente a la audiencia.

. Que a fojas 26 rola la demanda de revocacién de nombre de domino presentada por

SANTA TERESA S.A. representada por JOHANSSON & LANGLOIS LIMITADA
(SANTA TERESA SOCIEDAD ANONIMA), ya individualizado en autos, quien sefiala
los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Sefiala que su mandante es duefia de la Vifia de Martino y ostenta la propiedad de la
marca comercial “DE MARTINO".

Indica que su representada es una famosa empresa a nivel mundial, puesto que sus
productos son exportados a numerosos paises y poseen registrada la marca referida
en la mayoria de ellos.

Se refiere a la historia de la vifia y a sus actividades en la actualidad, entre ellas la
produccion y exportacién de vinos. Relata que para su estrategia de ventas se asesoro
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con una empresa internacional de marketing, la que, entre otras decisiones, opt6 por
cambiar el nombre de los vinos. Antes se llamaban Santa Inés con una linea que se
titulaba De Martino, ahora los vinos se denominan De Martino y poseen una linea
llamada Santa Inés. Explica que la idea de este cambio surge cuando su representada
comienza a producir principalmente vinos de calidad, ya que originalmente la linea De
Martino era la de los mejores vinos.

A continuacion se refiere en detalle a los registros marcarios de su titularidad, en Chile
y el extranjero, que contienen el signo DE MARTINO.

Expone que la letra a) del articulo 22 del Reglamento del Ramo, establece como
requisitos de las causales de revocacion de un nombre de dominio, que la inscripcion
sea abusiva o que se haya realizado de mala fe. Mas adelante se refiere en detalle a
lo prescrito por dicha norma.

Sostiene que la inscripcion del dominio en disputa a nombre de la demandada, cae de
lleno en las causales de revocacion sefialadas en la norma, en especial aquella que
dice relacién con la mala fe.

Manifiesta que la expresion VINOSDEMARTINO, corresponde a una familia de marcas
registradas por su mandante y que este es precisamente el elemento que conforma el
nombre de dominio.

Asevera que ha hecho un uso intensivo y extensivo de sus registros marcarios
relacionados con la expresion referida, y que estas constituyen marcas notoriamente
conocidas en Chile.

Arguye que, en razén de los antecedentes expuestos, la demandada, tenia pleno
conocimiento de la marca DE MARTINO, para proteger vinos de la clase 33, por lo que
su inscripcién adoleceria de mala fe.

Hace presente que la contraria no poseeria derecho legitimo alguno sobre el nombre
de dominio disputado en autos.

Afirma que uno de los socios del actual titular del nombre de dominio de que se trata,
es Sergio De Martino Gonzalez, quien es pariente de la familia De Martino, duefios de
la Vifia y socios principales de Santa Teresa S.A., antecedente en virtud del que
concluye que la contraria estaba en conocimiento de la existencia y actividades de su
representada.

Estima que lo anterior, ademas de constituir un acto abusivo y de mala fe, llevara al
consumidor comun a creer que SERVICIOS AGRICOLAS DE MARTINO LIMITADA,
posee alguna relacién comercial con su mandante.

Considera que el nombre de dominio en disputa en nombre de un tercero ajeno a su
representada es causal de todo tipo cle errores y canfusiones entre los consumidores
usuarios de internet y clientes de la demandante.




Por las razones expuestas, solicita se revoque la asignacion de nombre de dominio
“vinosdemartino.cl, y que éste sea asignado a su representada, con expresa
condenacion en costas.

6. Que el demandante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acomparioé
documentos a fojas 41 y siguientes, y a fojas 95 y siguientes, los cuales no fueron
objetados por la contraria.

7. Que la parte demandada se tuvo por no compareciente a la audiencia de conciliacion
y/o fijaciéon del procedimiento, puesto que, si bien allegd a autos una copia simple de
su escritura de constituciéon, en que consta el poder la persona que concurrié a dicha
audiencia, dicho documento se acompafié habiéndose vencido el plazo estipulado
para ello en la misma audiencia.

8. Que con posterioridad a la audiencia referida la demandada no presentd
argumentacion alguna.

8. Que a fojas 120 se citd a oir sentencia, notificando por correo electronico a ambas
partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
si segun lo establecido en la Reglamentacién para el Registro de Nombres de Dominio
.CL (en adelante e indistintamente, el Reglamento) existe mérito suficiente para acoger la
solicitud de revocacion del dominio vinosdemartino.cl, y asignarlo a la demandante en
estos autos.

SEGUNDO: Que, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo
que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe
imperar en toda resolucién de conflictos.

TERCERO: Que segun lo sefiala el parrafo nimero 22 del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, sera causal de revocacion de un
dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

CUARTO: Que de acuerdo al mismo nGmero, se considerara que la inscripcion de un
dominio es abusiva cuando se cumplar las tres cordiciones siguientes: la identidad o
engafnosa similitud del dominio inscrito con una marca de productos o servicios sobre los
que tiene derecho el reclamante, la falta de interés legitimo de su asignatario y que el
nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

QUINTO: Que en relaciéon a la primera de las condiciones citadas, |la demandante ha
alegado que la asignacién del nombre de dominio en disputa afecta sus derechos
validamente constituidos, especificamente sus derechos marcarios. Es en razén de
acreditar esta argumentacion y en apoyo de su derecho que la demandante acompario la
documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros
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marcarios en Chile y el extranjero sobre el signo “DE MARTINO", para la proteccién de
vinos. Cabe hacer presente que la expresion DE MARTINO, de acuerdo a lo alegado por
la demandante, se ha usado de forma intensiva y extensiva y que estas constituyen
marcas notoriamente conocidas en Chile.

SEXTO: Que la demandada no realizé presentacion o alegacién alguna, por lo que no es
posible para este tribunal ponderar argumentos que desvirtien lo sefalado por la
revocante.

SEPTIMO: Que, este tribunal observa que la demandante posee los dominios
demartino.cl y vifiademartino.cl. En el primero de estos se observa variada informacion
relacionada con la producciéon y venta de vinos De Martino, en circunstancias que el
segundo de los dominios referidos se encuentra inactivo.

OCTAVO: Que introducida la expresion VINOS DE MARTINO en el buscador google.cl
se observa que los primeros 10 resultados se vinculan con la demandante, por lo que
este tribunal observa que en la Red Internet existe una clara identificacién entre el signo
contenido en el dominio en disputa y la demandante.

NOVENO: Que, en virtud de lo sefialado en los considerandos anteriores, este tribunal
estima que se cumple el primero de los requisitos antes sefialados, ya que claramente
existe una identidad o engafiosa similitud del dominio inscrito con una marca de
productos o servicios sobre los que tiene derecho el reclamante.

DECIMO: Que en relacién con el requisito siguiente, esto es la falta de interés legitimo
del actual asignatario, cabe relevar el hecho que del nombre de la actual asignataria, esto
es Servicios Agricolas de Martino Limitada, puede desprenderse que esta poseeria un
legitimo interés sobre la expresion De Martino, signo que es parte del dominio que se
solicita revocar en autos. Sin embargo, no existen en autos antecedentes que permitan
concluir que la legitimidad del interés sobre dicha expresion sea extensible al signo
contenido en el dominio de autos, esto es vinosdemartino.cl, esto por cuanto no rolan en
autos antecedentes que permitan vincular a la demandada al rubro del vino.

DECIMO PRIMERO: Que, el dominio que se solicita revocar se encuentra inactivo, por lo
que no es posible para este arbitro inferir, con base en el contenido de la pagina web,
eventuales intereses de la demandada que podrian verse afectados por la revocacion del
dominio.

DECIMO SEGUNDO: Que, en virtud de lo sefialado en los considerandos anteriores,
este tribunal estima que se cumple el segundo de los requisitos antes sefialados, ya que
no es posible determinar con exactitud donde radica el interés legitimo de la actual
asignataria sobre el dominio en disputa, esto por cuanto se considera la expresién
contenida en dicho dominio como un todo, esto es vinosdemartino.cl y no se aprecian en
autos, ni en el dominio que se solicita revocar, antecedentes que vinculen a la
demandada al rubro del vino.

DECIMO TERCERO: Que en relacién con el tercer requisito para que una inscripcion sea
considerada abusiva, esto es que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de
mala fe, debe tenerse en cuenta que la inscripcién cel dominio que se solicita revocar
impide de hecho al demandante reflejar su marca, justamente vinculada al rubro del vino,
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en el nombre de dominio correspondiente, circunstancia que puede considerarse como
una utilizacién de dicho dominio, aun cuando éste se encuentre inactivo.

DECIMO CUARTO: Que, la demandada no sélo mantiene el dominio inactivo, si no que
no ha alegado estar haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencién auténtica de
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre.

DECIMO QUINTO: Que, la demandada no ha alegado ni acreditado ser comunmente
conocida o asociada al nombre de dominio en disputa.

DECIMO SEXTO: Que, como ya se indicé, introducida la expresién VINOS DE MARTINO
en el buscador google.cl se observa que los primeros 10 resultados se vinculan con la
demandante justamente en relacién con el rubro del vino.

DECIMO SEPTIMO: Que, la demandante posee varios registros marcarios para la
expresiéon DE MARTINO, todos ellos vinculados a la industria del vino y obtenidos con los
requisitos de publicidad establecidos en la ley. Ademas es titular del dominio
demartino.cl, a través del cual promociona sus vinos.

DECIMO OCTAVO: Que, de acuerdo a lo sefialado en los considerandos anteriores, la
demandante es notoriamente vinculada en la red internet a la expresion DE MARTINO
justamente en relacién al mundo del vino, todo ello respaldado por la titularidad de una
serie de registros marcarios para la misma expresion y por una efectiva actividad en
dicho rubro, razén por la cual es insostenible que la actual asignataria haya desconocido
que la expresiéon contenida en el nombre de dominio solicitado crea confusion con la
marca del reclamante.

DECIMO NOVENO: Que, como ya se ha sefialado, sélo la demandante se ha
apersonado en estos autos, sin que el demandado haya objetado las pruebas
acompafiadas o contra argumentado las alegaciones realizadas. En efecto, el
demandado goz6 de un plazo de 15 dias habiles para contestar la demanda de autos, no
habiendo evacuado dicha diligencia, ni habiendo realizado actuacién alguna en orden a
contra argumentar u objetar los documentos presentados por el demandante.

VIGESIMO: Que, estas consideraciones inducen a esta arbitro a estimar que concurren
los requisitos para que, de conformidad con el titulo De las Revocaciones de Dominios
del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, tenga
lugar la revocacién del nombre de dominio vinosdemartino.cl.

VIGESIMO PRIMERO: Que, al entender de este tribunal, no corresponde la condenacién
en costas de la revocada.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Que atendido el mérito de los antecedentes, se acoge la solicitud de revocacion,
asignandose el nombre de dominio "vinosdemartino.cl" al demandante SANTA TERESA



S.A. representada por JOHANSSON & LANGLOIS LIMITADA (SANTA TERESA
SOCIEDAD ANONIMA), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

oya Bruzzone
ARBIFRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

A S P N
Loret$ Quiroz Rojas——

C.l. 14.382.316-4




