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

Santiago, lunes veinticuatro de agosto de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha seis de noviembre de dos mil ocho, la Sucesion Miguel Queirolo
Steffanini, con domicilio en Andrés Bello 70, Limache, solicité la inscripcion del
nombre de dominio “agricolaqueirolo.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha dos de diciembre de dos mil nueve la sociedad
Santiago Queirolo S.A.C., representada por Cooper Y Cia., ambas domiciliadas en
Malaga 232 E, Las Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripcion del mismo
nombre de dominio “agricolaqueirolo.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo
1 de la “Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”".

Mediante oficio de Nic Chile N° 10454 de 11 de marzo de 2009 se designé
al infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el 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 resolucién 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 vélido para todos los efectos legales

segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
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Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento senalada, ambas partes, y no se produjo
avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

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 procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 55 y 95, las partes durante esta etapa hicieron valer sus
correspondientes derechos, solicitando respectivamente se les asigne en definitiva
el nombre de dominio en disputa.

A fs. 100 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual fue evacuado sélo por el primer solicitante a fs. 101.

A fs. 104, se recibi6é 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 “agricolaqueirolo.cl”.

A fojas 196, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Con fecha seis de noviembre de dos mil ocho, la Sucesién

Miguel Queirolo Steffanini, solicitd la inscripcion del nombre de dominio
“agricolaqueirolo.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha dos de
diciembre de dos mil nueve la sociedad Santiago Queirolo S.A.C., solicitd
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “agricolaqueirolo.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
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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, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
del procedimiento, concurrieron ambas partes y no se produjo avenimiento, segun
consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N8 inciso cuarto del
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a
fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante, expresa que solicité de buena fe el nombre de dominio de autos, con el
objeto de que los visitantes en Internet pudieran acceder facilmente a su pagina
Web de “Empresa Agricola E Inversiones Queirolo Limitada”. Agrega que actla
como socio y gerente general de “Agricola E Inversiones Queirolo Limitada”,
conjuntamente con su hermana Maria Teresa Queirolo Munne y su madre Teresa
Munne Albert y que su giro es la explotacion agricola, especificamente a la
produccién de semillas, hortalizas y flores.

Afirma también que la sefialada empresa, tiene un origen familiar, que se remonta
a la llegada de su abuelo paterno, en el afno 1906, quien se dio cuenta que el valle
de Limache poseia las caracteristicas climaticas y ambientales para el eficiente
desarrollo de la agricultura, mas precisamente hortalizas.

Que tras arduos afos de trabajo, su padre habria heredado la empresa de su
abuelo y habria logrado consolidar y determinar en definitiva, el norte que iba a
tomar la empresa, que es el cultivo de tomates en invernadero. Que al morir su
padre, habria seguido trabajando con el mismo espiritu familiar, perfeccionando la
empresa, incursionando en la produccién de semillas hibridas manuales. Que ya
con 15 afos de experiencia, la empresa se habria posicionado como una de las
mas importantes en prestaciones de servicios para la confeccién de hibridos en la
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V Region de Valparaiso. Agrega que contaria para ello, con el respaldo de las
empresas mas prestigiosas a nivel latinoamericano y mundial.

Agrega que con fecha 20 de octubre de 2008, habria constituido una sociedad de
responsabilidad limitada, cuya razén social es “Agricola E Inversiones Queirolo
Limitada”, con su madre y hermana y que dicha sociedad continuaria con el mismo
Rut de la sucesion. Que el crecimiento de dicha empresa, lo habria llevado y a sus
socias también a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el
area de trabajo a la que se dedican y que con estos fines habrian solicitado el
nombre de dominio de autos y también con el fin de captar la atencién de futuros
clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con sus productos.
Senala ademas, que el giro de la empresa, estaria determinado en la respectiva
escritura de constitucion de sociedad antes mencionada, lo que demostraria que
no ha tenido por iniciativa la de confundir a los consumidores o posibles clientes
que desean enterarse del ofrecimiento de sus productos, el cual seria de buena fe,
al prepararse para usar el nombre de dominio agricolaqueirolo.cl, al constituirse
primero en empresa y después solicitar dicho nombre de dominio, para darse a
conocer a través de Internet.

Argumenta también, que sus productos no tenderian a confundir a los
consumidores con la actividad desempefada por el segundo solicitante, el cual se
dedicaria a la produccion de vinos y piscos, y que no tendria ninguna relaciéon con
Chile, ya que no lo consideraria como un distribuidor internacional y que seria muy
dificil que los chilenos tengan informacién de sus productos o los reconozcan en el
mercado nacional. Agrega que por el contrario, su empresa tendria tradicion y
experiencia de mas de 100 afos y que seria conocida y de renombre en su rubro.
Que se dedica a la produccién de semillas y hortalizas y el segundo solicitante a la
produccidn de vinos y piscos.

Que por lo dicho anteriormente, su empresa “Agricola e Inversiones Queirolo
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Limitada”, habria sido comunmente conocida por el nombre de dominio solicitado,
aun cuando no haya adquirido su marca registrada. Agrega que todo su capital de
posicionamiento, se diluiria y daria pié a confusiones y por lo mismo estima que el
segundo solicitante no tendria un derecho equivalente al suyo.

Afirma ademas, que su pagina Web figura en los dos primeros lugares del
buscador Google en Chile, y el dominio agricolaqueirolo.com, figura en la cuarta,
quinta y sexta posicion, logrando asi un posicionamiento con miras a hacerse
conocido por los productos y servicios que ofrece en dicha pagina a nivel global.
Argumenta ademas, que no existiria ningun derecho marcario en juego, ya que el
segundo solicitante no figuraria con ninguna marca asociada al nombre de
dominio en litigio.

Esgrime que el derecho de Propiedad Industrial no es aplicable a este tipo de
conflictos y que el hecho que no tenga un registro marcario, éllo no es obstaculo
para que solicite el nombre de dominio de autos.

Agrega que existiria una clara identidad y relacion entre él y el nombre de dominio
solicitado.

También expresa que el segundo solicitante ya tiene un nombre de dominio donde

ofreceria sus productos y servicios, el cual seria www.santiagogueirolo.com, el

cual no tendria ninguna relaciéon con lo que él solicita, por lo que no se veria la
necesidad de solicitar el nombre de dominio de autos.

Por dltimo expresa que debe aplicarse a este caso el principio de prioridad que le
favorece al ser el primer solicitante, el cual cederia sé6lo frente a casos
excepcionales, lo que en la especie no se daria y que no seria aplicable el art. 22,
ni el art.14 de la Reglamentacion de Nic Chile.

Concluye sefialando que de acuerdo a lo expresado se le asigne el nombre de

dominio en disputa.
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TERCERO: El segundo solicitante expresa en primer término que su historia esta
unida a la de la bodega, que se habria iniciado con la llegada de algunos
miembros de la familia Queirolo Raggio al Perl procedente de ltalia, por el afo
1878. Que en el ano 1880, el hermano mayor de la familia mencionada, habria
fundado la Pulperia Queirolo y que ese mismo afio habria fundado la bodega
Queirolo, con el fin de procesar la uva de los vifledos cercanos para producir vino
para la pulperia. Agrega que dichos establecimientos se ubicarian en la misma
esquina donde se encuentra hasta nuestros dias. Que hacia el ano 1910, Lorenzo
le vende a su hermano Santiago Queirolo, su participacidon en la bodega y
pulperia. Que en esos anos surgiria un vino llamado “Vino de la Magdalena”, el
cual hasta el dia de hoy aun existe en el mercado. Que el hijo de Santiago
Queirolo, también llamado Santiago, el cual manejaba la Bodega, decidié adquirir
nuevos campos de cultivo en el valle de Cafete. Que posteriormente la planta de
elaboracién, se instald en un terreno de su propiedad en el pueblo de
Pachacamac, donde permanecerian hasta la fecha. Que posteriormente la tercera
generacién de los Queirolo, inici6 una transformacién de la empresa,
transformandose en productora lider de Pisco de Peru. Que por lo anterior sefala,
que existiria una asociacion histérica entre las tierras de “Agricola Queirolo”, los
vinedos y las bodegas de la empresa Santiago Queirolo SAC.

Agrega que desde el punto de vista de sus ventas serian muy relevantes y que,
los éxitos que habria alcanzado serian muchos y de muy distinta indole. Que en
los dltimos 5 anos productos de la clase 33, con la marca “Queirolo” se venderian
en diez paises, lo que demostraria su notoriedad y presencia de sus productos en

los mercados internacionales.
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Expresa que el primer registro de la marca Queirolo, en la clase 33 seria del afio
1049 y que de acuerdo a los parametros fijados por la OMPI, “Queirolo”, seria una
marca famosa, lo cual determinaria la falta de legitimidad de esta solicitud.
Argumenta también que por lo expuesto, la expresion “agricolaqueirolo”, se le
vincularia directamente, no sélo por el giro, sino que seria connatural a su
actividad el contar con su area agricola, la que se identificaria con el nombre de la
empresa matriz, Queirolo.

Sefiala que en su expansion comercial de sus productos, se encontraria Chile.
Que asi las cosas, el nombre de dominio en disputa corresponderia a una de las
formas con que podria ser individualizada, desde el momento que su giro
vitivinicola se vincularia a la agricultura. Por lo que su solicitud tendria como
objetivo fundamental proteger su nombre y a un aspecto fundamental de su giro o
actividad.

Que por lo expresado, no seria posible hacer un analisis basado en el principio de
la prioridad del primer solicitante, ya que ademas estaria de buena fe y su legitimo
derecho a proteger una de sus actividades vinculada a su razén social, por lo que
la pretension del primer solicitante seria irreal.

Agrega que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante,
causaria confusién en los consumidores en cuanto al origen de la informacién que
se brinde en la pagina Web, lo que afectaria el prestigio de sus servicios.

Que en cuanto al derecho, expresa que tendria ampliamente registrada su marca
en el exterior y que se encontraria haciendo los tramites para el registro de la
misma en Chile, para distinguir los productos y/o servicios vinculados a Queirolo.
Cita el Convenio de Paris, la ley de Propiedad Industrial.

Que de asignarse el nombre de dominio agricolaqueirolo.cl al primer solicitante,
seria arbitrario y contrario al espiritu a la Reglamentacién de asignacién de

nombres de dominio de Nic Chile.
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Concluye, que por todo lo expresado, le corresponderia la asignacién del nombre
de dominio en disputa, rechazando la solicitud del primer solicitante, con costas.
CUARTO: Que el primer solicitante al evacuar el traslado de los planteamientos
del segundo solicitante, expresa que su pretension de adjudicarse el nombre de
dominio agricolaqueirolo.cl, en ningun caso es antojadiza ni “irreal”, como lo
sefalaria la contraparte, toda vez que habria mantenido una conducta
consecuente y reiterada en el tiempo que lo habria llevado a hacer todo acto licito
que tenga como fin dar a conocer y expandir su negocio de giro agricola. Que lo
anterior se encontraria en estrecha relacion con el nombre de dominio solicitado,
ya que sefala, que cuando las personas ingresen a www.agricolaqueirolo.cl, se
encontrarian con la actividad, productos y en definitiva con el rubro que
desempenfia, el que se refiere al desarrollo de la actividad agricola, destacandose
la produccion de semillas y flores, el cultivo de hortalizas y todo lo referido a la
explotacién agricola, lo que de ninguna forma tenderia confundir a los
consumidores, ya que producir vinos y ser conocidos con notoriedad por ello,
amparandose en registros marcarios, nada tiene que ver en lo particular con la
produccién de tomates y el cultivo de flores.

Agrega que el fundamento de la contraparte, seria desviar la atencién, intentando
establecer que esta parte pretenderia posicionarse a través de la red, colgandose
de la fama de los piscos peruanos, lo cual no tendria relacion una cosa con la otra,
un rubro aunque pertenezca al mismo mercado o al desarrollo de la misma
actividad econémica, en este caso la agricultura, explota diferentes areas de ese
mercado.

Por otra parte afirma, segun los argumentos de la contraria, los productos del
segundo solicitante se han vendido en 10 paises, pero no destacan a Chile como
uno de ellos, por lo cual no existiria un alcance geografico de la vifa en nuestro

pais. Es asi como podemos comprobar que de ninguna forma los consumidores se
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sentiran confundidos si se le adjudica el nombre de dominio en cuestién, y que
aun mas por las pruebas acompanas en autos, seria posible deducir que cumpliria
a cabalidad con los criterios de buena fe y legitimo derecho.

Argumenta también, que si bien el segundo solicitante, desarrolla una actividad
concreta, no inscribieron el dominio agricolaqueirolo.cl primero, lo que daria
cuenta de la poca importancia que le dieron a la existencia de un dominio en
Internet con el nombre de su empresa y que él por el contrario, ademas de
desempefiar una actividad agricola hace afos, esta estrechamente vinculada con
el nombre de dominio en cuestion, ya que Don José Miguel Queirolo quiso
potenciar la venta de sus productos por Internet por medio de una pagina Web que
esta disponible al publico desde que el dominio fue pagado.

Agrega que si el segundo solicitante hubiese querido darse a conocer por el
nombre de dominio agricola Queirolo, deberia haber solicitado el nombre
agricolaqueirolo.com, para asi ser conocido tanto en Chile como en otros paises,
situacién que no habria ocurrido, ya que él seria el duefio de dicho nombre.

Por ultimo expresa que en su defensa la contraparte, habria cometido un grave
error sefalando: “que corresponde simplemente reconocer los derechos
prioritarios de mi representada, desechando la presentacién del segundo
solicitante”. Que esto daria cuenta del poco interés que SANTIAGO QUEIROLO le
daria al nombre de dominio en disputa, ya que son ellos mismos los que le piden a
US. que no tome con consideracién sus argumentos, o bien su demanda y que por
todo ello, solicita se tenga por desestimadas las argumentaciones presentadas por
el segundo solicitante, ya que careceria de pruebas tan soélidas como las
presentadas por él.

QUINTO: Que el primer solicitante para acreditar sus derechos, rindié prueba
testimonial y acompané a los autos los siguientes documentos: 1) Seis facturas
emitidas por la empresa, dos del afo 1988 emitidas por Sucesion Miguel Queirolo
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Steffanini y cuatro de ellas entre los anos 2008 y 2009, emitidas por Agricola e
Inversiones Queirolo Limitada, 2) Cinco facturas del afo 2009 emitidas por
terceros, a nombre de Agricola e Inversiones Queirolo Limitada y un “ingreso” del
ano 1986, a nombre de Sucesion Miguel Queirolo; 3) Planilla de pago de
cotizaciones previsionales de Sucesién Miguel Queirolo de fecha 10 de Abril de
1986, de la AFP Provida S.A.; 4) Comprobante de pago y cotizaciones con fecha
Marzo de 1986, a nombre de Sucesiéon Miguel Queirolo; 5) Pago de cotizaciones
de 409 trabajadores con fecha Enero de 2009, a nombre de Sucesién Miguel
Queirolo; 6) Contratos de Trabajo para Trabajadores Agricolas, afios 1983 y 985,
a nombre de Sucesién Miguel Queirolo Steffanini: 7) Pago de contribuciones de la
Sucesion Miguel Queirolo con fecha 22 de Septiembre de 1986, Banco Chile; 8)
Copia de la inscripcién conservatoria de la especial de herencia de la Sucesién de
Don Miguel José Queirolo Steffanini con fecha 24 de Octubre de 2005; 9)
Posicionamiento en Google en Chile de agricolaqueirolo.cl y agricolaqueirolo.com:
Screenshots de Pagina Web: www.agricolaqueirolo.cl y www.agricolaqueirolo.com,

Screenshot Pagina Web: www.santiagoqueirolo.com. Screenshot INAPI.

SEXTO: Por su parte el Segundo solicitante rindié prueba documental y acompané
a los autos los siguientes documentos: 1) Copia del informe de busqueda en el
portal de Universidad Peru; 2) Copia del informe de busqueda del directorio de
principales empresas y directorios del Peru; 3) Copia del portal de Internet de
Santiago Queirolo SAC; 4) Copia extraida de Wikipedia con la historia trayectoria
del fundador de la empresa Santiago Queirolo SAC: 5) Copias de registros de
marcas en Peru , en la clase 33, de distintas marcas, entre ellas “Queirolo”,
“Queirolo Vino Moscato”, “Juan Queirolo”, “Santiago Queirolo Primado” , “Santiago
Queirolo”, “Santiago Queirolo 1880”, “Santiago Queirolo Desde 1880, El Sabor Del
Buen Vino”; 6) Copia del registro que otorga como nombre de la sociedad el de
“Santiago Queirolo SAC” y Copia de la escritura de modificacion de Santiago
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Queirolo SAC, de fecha 13 de noviembre de 2000.

SEPTIMO: Que seglin consta en autos es primer solicitante la Sucesién Miguel
Queirolo Steffanini, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le
corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho
sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompand a los autos copias impresas de registros de marcas comerciales
registradas en Peru de la palabra “Queirolo” y otras que contienen dicha palabra,
para distinguir ya sea productos de la clase 33 o sélo “vinos”, y acompana otros
documentos.

NOVENO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrado la marca
comercial “Queirolo”, y otras que contengan dicha expresidn, no es suficiente para
configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ya que
sblo consta que dicha marcas se encuentran registradas en Perl, su pais de
origen y no consta su comercializacién, difusion y publicidad en Chile, de sus
productos con dicha marca que puedan configurar la notoriedad que de su marca
“Queirolo” alega el segundo solicitante. Que el resto de los documentos
acompanados, no dicen relacion directa con la controversia de autos.

DECIMO: A mayor abundamiento, el nombre solicitado es usado para distinguir
productos de la clase 33, y vinos, y consta de sus propios documentos que su
actividad econdmica es la elaboracion de vinos, lo que no guarda relacién alguna
con el giro de producciéon de semillas hibridas manuales del primer solicitante,
flores etc., por lo que no existira error 0 engano respecto del origen empresarial de
los respectivos servicios y/o productos, si se otorga el nombre pedido al primer
solicitante, ya que al buscar en la red produccién de semillas hibridas manuales,

dificilmente el usuario buscara por vinos o vinas.
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DECIMOPRIMERO: Ademas atendido lo especifico de las actividades econémicas
que desarrollan cada uno de los solicitantes de autos, es légico que los
respectivos consumidores también gozan de un cierto grado de conocimiento
minimo, que hace dificil que se produzca confusion en el mercado virtual de los
mismos.

DECIMOSEGUNDO: Por otra parte, de todas las marcas que posee el segundo
solicitante, no se encuentra una igual al nombre de dominio solicitado en autos, lo
que demuestra que esas son precisamente las que les interesa y que utiliza, y no
otra como el nombre de autos, de lo contrario la habria registrado a su nombre.
DECIMOTERCERO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacion
sobre la materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las
normas sobre propiedad industrial y las normas sobre revocacion de nombres de
dominio.

DECIMOCUARTO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “agricolaqueirolo.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
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cdédigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “agricolaqueirolo.cl” al primer solicitante
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esto es a “Sucesiéon Miguel Queirolo Steffanini”.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “agricolaqueirolo.cl” del
segundo solicitante la sociedad Santiago Queirolo SAC.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Notifiquesele la presente resolucion por correo electronico a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile en su

oportunidad, para los fines correspondientes y devuélvansele los antecedentes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 17 - 2009.
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