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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
agricolapatagonia.cl

Santiago, miércoles once de octubre de dos mil seis.-

VISTOS:

Con fecha 17 de enero de 2006, Agricola Patagonia (Juan Pablo Rosas
Sobarzo), domiciliado en Santa Maria 2067 Block 2, departamento 402, comuna
de Osorno, ciudad Osorno, solicité la inscripcibn del nombre de dominio
“agricolapatagonia.cl”.

Posteriormente, con fecha 31 de Enero de 2006, la sociedad Vifia Concha Y
Toro S.A., domiciliada en calle Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Edif.
World Trade, Las Condes, Santiago, representada por el Estudio Sargent & Krahn,
domiciliado en Av. Andrés Bello N° 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, solicitd
igualmente la inscripcién del mismo nombre de dominio “agricolapatagonia.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N® 6116 de 2 de junio de 2006 se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre la
inscripcién del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion 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 Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacién del procedimiento senalada, ambas partes, llamadas a avenimiento,
éste no se produjo, segun consta en autos.
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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 Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 42 y 86 el segundo y primer solicitante respectivamente hicieron valer
sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en
disputa.

A fs. 89 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, tramite que no fue evacuado por ninguna de las partes.

A fs. 90, se recibid la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “agricolapatagonia.cl”.

A fojas 124, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Con fecha 17 de enero de 2006, Agricola Patagonia (Juan
Pablo Rosas Sobarzo), solicitdé la inscripcion del nombre de dominio
“agricolapatagonia.cl”. Posteriormente, con fecha 31 de Enero de 2006, la
sociedad Vina Concha Y Toro S.A., solicitd igualmente la inscripcion del mismo
nombre de dominio “agricolapatagonia.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 vélido 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 fijacién del procedimiento senalada, ambas partes, llamadas a avenimiento,
éste no se produjo, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
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procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento filado en autos, en la etapa de
discusion, el segundo solicitante fundd su pretensién sefalando en primer término
que De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del segundo
solicitante, la sociedad Vifia Concha y Toro S.A., hizo valer sus derechos vy
defensas y solicitd el rechazd de las pretensiones de la primera solicitante y la
asignacion definitiva del dominio en disputa “agricolapatagonia.cl” a su favor en
razon del mejor derecho que tiene.

Expresa que es una empresa que fue fundada en el afo 1883, con cepas
originarias de Bordeux, Francia. Que la empresa tuvo caracter familiar hasta 1921,
ano en que la familia Concha decidié transformarla en sociedad anénima. Que
desde 1921 se inici6 un plan de inversiones, que incluy6 renovacién tecnologica,
desarrollo de nuevas lineas de vinos, compra de terrenos para consolidar la
produccién de vinos de alta calidad. Que la Vifia se ubica en la comuna de Pirque,
donde se encuentran sus bodegas mas importantes y que cuenta con vifiedos en
distintos valles de Chile. Que posee mas de un siglo de tradicién, que es la vifa
con mayor participacion en el mercado nacional y que es el mayor exportador de
vino chileno, tanto en volumen como de ingresos.

Agrega, que en los ultimos afos la industria vitivinicola, se ha convertido en un
mercado especialmente competitivo, con un mayor nimero de actores exigencias
etc. Que en este sentido el marketing se ha convertido en una herramienta clave
para las empresas vitivinicolas, las que han debido dar énfasis a la diversificacién
de productos, posicionamiento de marcas, precios, publicidad. Que ha sido una
empresa lider en la creacion de marcas, teniendo presencia en los distintos
segmentos, por calidad y precio. Que asi en su afan de seguir creando vinos de
calidad, conformé la denominada Vifa Patagonia, de la cual surgi6 la distinguida
linea de vinos Patagonia.

Que por lo mismo estima gravisimo que un tercero pretenda ser titular de un
nombre de dominio que es confusamente similar a una de sus distinguidos
productos, como, sin duda, lo son los vinos “Patagonia”.

Por otra parte, afirma que es titular en Chile de la solicitud del registro de la marca
“Patagonia” N® 699.707, denominativa para distinguir productos de la clase 33, lo

cual no consta en autos. Que ademas, la misma marca “Patagonia” se encuentra
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registrada en distintos paises, que demostrarian su conexion directa con dicha
marca, a saber: El Salvador, Islandia, Guatemala, Estados Unidos, Unién
Europea, de los cuales acompana fotocopia de dichos registros y que se
encuentran en tramite solicitudes para el registro de la misma marca en paises
como Suiza, Uruguay, Venezuela, Singapur, Rusia, China, México, Brasil, Canada
y Colombia, lo cual no acredita en autos.

Que los nombres de dominio consisten en una direccidén electrénica, que tienen
por fin la identificacion de cada usuario de Internet, de su titular, y como logica
consecuencia, de los productos que se transan en el mercado virtual de la red de
Internet.

Agrega que es evidente la semejanza existente entre el nombre pedido
“agricolapatagonia” con su marca “Patagonia”, toda vez que el nombre de dominio
solicitado se estructura sobre exactamente la misma expresién que constituye su
marca solicitada. Ademas, que dicha expresion es el unico signo distintivo del
dominio que se solicita, ya que la expresién agricola, no es idénea para diferenciar
los signos en cuestién, ya que “Patagonia” se asocia a sus productos, los cuales al
ser vinos, tienen una intrinseca relacién con la actividad agricola, por lo que de
otorgarse el signo pedido al primer solicitante se produciran confusiones entre los
usuarios de Internet e inducird a error respecto de la procedencia de los
productos.

Que agrega que es titular de distintos nombres de dominio en Internet, entre otros,
vinapatagonia.com.ar, vinopatagonia.cl, vinospatagonia.cl, patagoniaoccidental.cl,
de los tres ultimos nombrados acompand fotocopias impresas del sitio de Nic
Chile. Que lo anterior seria una muestra de su mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa, ya que todos ellos presentan una estructura comun sobre la
base del signo “Patagonia”

Que a continuacién hace una descripcion de los nombres de dominio, su
importancia, de los criterios aplicables a los conflictos de asignacién de nombres
de dominio, de las normas sobre revocacion de nombres de dominio, del Convenio
de Paris.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor
derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Por su parte la primera solicitante Agricola Patagonia, expresa que
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solicité el nombre de dominio en disputa “agricolapatagonia.cl” en Nic Chile el 17
de enero de 2006, para asegurarse que el nombre que se le iba a dar a la
sociedad que se constituira en el futuro no estuviera ocupado por otra persona.
Que con posterioridad, con fecha 23 de febrero de 2006, se constituy6 la sociedad
de responsabilidad limitada “Sociedad Agricola y Comercial Patagonia Limitada”,
cuyo extracto se publico el 9 de marzo de 2006. Que dicha sociedad tiene su
domicilio en Osorno y su objeto es la explotaciéon agricola, ganadera, lechera y
forestal, por cuenta propia o ajena, en predios rusticos propios o ajenos; la
importacion, exportacion, transformacion y comercializacion de productos
agricolas, ganaderos o forestales y todo otro negocio o actividad conexa o
relacionada con la actividad agropecuaria; y la prestacion de servicios de
asistencia técnica agrondémica y pecuaria.

Agrega que la sociedad abarca la zona de produccién constituida por las regiones
IX, Xy Xl y que en esta temporada comenz6 en el mes de marzo de 2006. Que
dentro de las empresas a las que provee de productos alimenticios estan
“Importadora Café do Brasil” y “Unisur Alimentos” y empresas de turismo de la
zona sur.

Expresa también que el objeto de tener un dominio Web, es lograr impulsar la
comercializacién de sus productos en el ambito nacional y canalizar las ventas a
través de la Web, con un crecimiento sostenido de dichas ventas de un 5% anual,
esperando que dicho medio se convierta en la principal forma de comercializacidon
de la empresa. También argumenta a su favor, la relacidén directa que existe entre
el nombre de dominio y la zona geogréfica de funcionamiento y explotacién de la
sociedad, con lo que se impulsaria el desarrollo tanto agricola como comercial de
esa zona del pais, lo que no seria impulsado por empresas de caracter nacional e
incluso internacional.

Finalmente, expresa que su solicitud del nombre de dominio en disputa es anterior
a la de la sociedad Vifna Concha y Toro S.A., que ésta ultima no tendria relacién
alguna con el nombre de dominio inscrito, ni tampoco con la Patagonia y en
definitiva se le asigne el nombre de dominio “agricolapatagonia.cl”.

Este solicitante acomparié a su escrito la solicitud de inscripcion ante Nic Chile de
“agricolapatagonia.cl”; informacion comercial de sociedad agricola y comercial
Patagonia Limitada; declaraciones de impuestos y facturas periodo marzo — junio
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2006 de la sociedad; constitucion de la sociedad, publicacién de su extracto en el
Diario Oficial y contratos celebrados por la sociedad Agricola y Comercial
Patagonia Limitada.

CUARTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompané a los autos
y sin objecién de contrario: 1) Fotocopias de publicaciones varias de Argentina,
Brasil y de medios de habla inglesa donde se hace un reportaje sobre Vifa
Patagonia, propaganda; 2) Folleto promocional de “Viha Patagonia Wines” y 3)
Facturas de Vifa Patagonia.

QUINTO: Que segun consta en autos el primer solicitante es la sociedad Agricola
Patagonia (Juan Pablo Rosas Sobarzo), y tiene como tal, prioridad sobre el
nombre de dominio “agricolapatagonia” y le corresponde por lo tanto al segundo
solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el
primer solicitante.

SEXTO:: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompano a los autos copias impresas del sitio de www.nic.cl de los dominios
vinopatagonia.cl, vinospatagonia.cl, patagoniaoccidental.cl, y fotocopias de
registros de la marca “Patagonia” de El Salvador, Islandia, Guatemala, Estados
Unidos, Union Europea y ademas fotocopias de publicaciones varias de Argentina,
Brasil y de medios de habla inglesa donde se hace un reportaje sobre Vifa
Patagonia, propaganda; Folleto promocional de “Viha Patagonia Wines” y
Facturas de Vifa Patagonia.

SEPTIMO: Que el primer solicitante acompafié a los autos la solicitud de
inscripcién ante Nic Chile de “agricolapatagonia.cl’; informacién comercial de
sociedad agricola y comercial Patagonia Limitada; declaraciones de impuestos y
facturas periodo marzo — junio 2006 de la sociedad; constitucion de la sociedad,
publicacién de su extracto en el Diario Oficial y contratos celebrados por la
sociedad Agricola y Comercial Patagonia Limitada

OCTAVO: Que el segundo solicitante, no acredité que la marca “Patagonia” haya
sido solicitada en Chile, asi como tampoco no hay ningin documento legal que
acredite la relacién existente entre la Viina Patagonia y la Vifia Concha y Toro
segundo solicitante de autos, por lo que toda la prueba sobre la Vifa Patagonia
sera desestimada. Que el segundo solicitante ha acreditado que tiene registrados

a su nombre los dominios vinopatagonia.cl, vinospatagonia.cl, vy
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patagoniaoccidental.cl, por lo que se encuentra ampliamente resguardados sus
derechos en éste ambito de Internet.

Ademas, los giros de uno y otro son diferentes, por lo que los consumidores de
unos y otros no se veran inducidos a error o engano.

Que todo lo anterior, permite concluir que la prueba rendida por el segundo
solicitante, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la
prioridad del primer solicitante.

NOVENO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocacién de
nombres de dominio.

DECIMO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “agricolapatagonia.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la
prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la
solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en

conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

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

SE DECLARA:

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

esto es a la sociedad Agricola Patagonia (Juan Pablo Rosas Sobarzo).
Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la sociedad Vifia Concha
Y Toro S.A.

[ll.- 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 notifiqguesele la presente resolucién
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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 32 - 2005.



