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Juicio arbitral “casavino.cl” 
Juan Alfonso Barro Diez vs. Viña Morandé S.A. 
Causa Rol No.  88 – 2013 
 
 
 
 

SENTENCIA DEFINITIVA 
 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 
 

CASAVINO.CL 
 

 
 
Santiago,  11 de Diciembre de 2013. 
 
 
 
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
 

Que con fecha 27  de marzo de 2013, Juan Alfonzo Barro Diez, 
domiciliado en Américo Vespucio Sur 107, depto. 214, Santiago, solicitó la 
inscripción del nombre de dominio casavino.cl. Luego y encontrándose dentro 
de plazo, el día 4 de Abril de 2013, la parte Viña Morandé S.A., representada 
por  Clarke  Modet & Co. en adelante el “segundo solicitante”, domiciliada en  
Huérfanos 835, piso 10, Santiago, solicitó asimismo la inscripción del mismo 
nombre de dominio. 

 
Que conforme lo disponen los artículos 10 y 12 de la Reglamentación 

para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante 
“el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas 
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del 
Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que 
mediante Oficio de Nic Chile No. 18612 de fecha 1ro. de Octubre de 2013 se 
ha designado a la suscrita como Juez Árbitro para la resolución del presente 
conflicto aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar 
dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.  

 
Que se fijó una audiencia el día 14 de Octubre de 2013, para lo que se 

citó a los solicitantes. Dicha audiencia contó con la asistencia de doña Catalina 
Baranger Rosas, agente oficiosa, en representación del segundo solicitante 
Viña Morandé S.A., en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro quien conoce 
del presente conflicto. Al no producirse conciliación, se fijaron las bases del 
procedimiento arbitral, siendo notificada personalmente la parte asistente. 
 

Que según consta en autos a fs. 14, con fecha 25 de Octubre de 2013, 
doña María Carolina Del Río Herane, abogado, en representación de Viña 
Morandé S.A.,  como segundo solicitante y demandante de autos, solicita la 
asignación del nombre de dominio en disputa casavino.cl, para lo cual 
acompaña sus argumentos y pruebas, exponiendo en síntesis lo que sigue:  

Que su mandante CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LTDA., es parte 
del holding GRUPO BELÉN, fundado en 1996 con el propósito de elaborar 
vinos innovadores y de gran calidad, enfocados en el desarrollo de marcas de 
excelencia, entregando un servicio sofisticado y comprometido con los 
consumidores y medio ambiente.  Con presencia en seis valles a lo largo de la 
zona central de Chile, CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LTDA busca 
diversificar la producción de su fruta en diferentes lugares para plasmar, de la 
mejor forma, los sabores y aromas de todas sus variedades de vinos, 
entregando la calidad superior que los caracteriza. En Chile CENTRO DE 
ENOTURISMO HOUSE LTDA. como parte del holding de GRUPO BELÉN del cual 
es parte también Viña Morandé, cuenta con viñedos en dos regiones 
vitivinícolas: Central y Aconcagua  
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En total la Viña Morandé tiene 550 hás. destinadas a producir vinos, las que 
está repartidas por los valles mencionados buscando plasmar las diferencias 
entre cada una de las variedades. 
  

Que  uno de los objetivos fundamentales de su mandante ha sido el 
posicionamiento y desarrollo de sus marcas comerciales, todas relacionados 
con los productos y servicios vinculados a la industria del vino o vitivinícola, y 
dentro de sus marcas más importantes se encuentra el signo HOUSE CASA 
DEL VINO, marca registrada y explotada profusamente en Chile, respecto de 
la cual actualmente posee dentro de su patrimonio la concesión del nombre 
de dominio HOUSECASADELVINO.CL, el cual distingue su página web por el 
cual se ofrecen servicios y productos relacionados con la industria del vino. De 
esta forma sólo cabe concluir que la denominación y sus variantes estilizadas 
de la expresión HOUSE CASA DEL VINO es de su exclusiva propiedad  y 
altamente distintiva para diferenciar los servicios y productos relativos a esta 
industria del vino, relativos sólo al origen empresarial de su representada. 
 

Que el nombre de dominio “casavino.cl” reproduce el elemento 
principal y destacado de la marca de su representada HOUSE CASA DEL VINO 
y de su nombre de dominio “housecasadelvino.cl”, que identifica su origen 
empresarial, signo que a través de su esfuerzo se ha expandido profusamente 
en el mercado nacional e internacional 
         

Que su mandante es titular de solicitudes de  Registro para la marca 
HOUSE CASA DEL VINO, en clases 33, 29 y 43, lo que evidencia la 
materialización de una real y concreta política de protección de su signo 
distintivo.  

 
Que el primer solicitante, no ha solicitado ni tiene registrado a su 

nombre alguna marca con las palabras CASAVINO, VINO o CASA, del nombre 
de dominio solicitado casavino.cl, lo cual significa que no posee un derecho 
consolidado, ni menos una pretensión de obtener el registro de su marca, a 
diferencia de su mandante quién al tener solicitada a registro la marca posee 
un derecho preferente para alcanzar el uso exclusivo y excluyente de explotar 
la marca de la manera que mejor corresponda, en este caso poder ofrecer sus 
servicios, productos y establecimientos por medio de una página web que 
contenga el nombre de la marca “CASA DEL VINO”. 
 

Que analizando el nombre de dominio destaca que el signo 
“CASAVINO” es uno de los elementos distintivos de la marca de su mandante 
HOUSE CASA DEL VINO. Por lo demás, el hecho que el nombre de dominio 
cuya concesión se solicita en este acto, no contenga el complemento 
“HOUSE”, no constituye una omisión distintiva ni creativa, ni argumento 
suficiente para otorgar el dominio de la expresión CASAVINO a la contraria, 
considerando que el elemento principal de la marca de su mandante es 
justamente el segmento “CASA DEL VINO”, lo que demuestra que la 
pretensión de la contraria afecta los derechos adquiridos por su representada 
en relación al segmento CASAVINO, para identificar en el comercio digital y 
nacional, todos los servicios, productos y establecimientos relacionados con la 
industria del vino, a saber, clases 33, 35, 43, y establecimiento comercial. 
 

Que el uso de la denominación CASAVINO en el ámbito de Internet, es 
profuso, ya que en los principales buscadores de uso corriente, tales como, 
Google, Yahoo o Altavista, entre otros, es posible advertir que los primeros 
resultados y la mayoría del total de búsquedas arrojadas se relacionan con el 
origen empresarial de su representada, demostrando así la fama y notoriedad 
del referido signo. 

 
Así hay un uso real y efectivo de las expresiones CASAVINO, CASA DEL 

VINO Y HOUSE CASA DEL VINO por parte de su mandante, la que en todos los 
casos aparece asociada a los servicios de dicha persona jurídica.  
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Que en efecto, al aparecer en Internet el nombre de dominio 
“CASAVINO.CL”, ineludiblemente creará confusión en el público consumidor, si 
se considera que el elemento principal del nombre de dominio 
HOUSECASADELVINO.CL y la marca HOUSE CASA DEL VINO de su 
representada es la expresión CASA DEL VINO, que corresponde a la palabra 
por la cual es conocido a nivel nacional e internacional.  
 

Luego se refiere a la  observancia de los principios de competencia leal y 
ética mercantil, a la buena fé o fair use, y a los principios de la competencia 
leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14° y 22° del Reglamento 
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a 
la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de 
revocación. 

 
Que en un otrosí de su presentación, acompañó los siguientes documentos, 

con citación y no impugnados por la parte contraria: 
 

1. Tarjetas promocionales y de descuento para el consumo en el 
establecimiento HOUSE CASA DEL VINO de su mandante, a saber, 
giftcard de consumo por $30.000 en el restaurant del establecimiento, 
carta para reserva de “Tour Tirazis”, y carta para “Menú degustación 5 
tiempos”. 

2.  Folletería original promocional de los productos, servicios y 
establecimientos ofrecidos por su mandante a través de la 
denominación HOUSE CASA DEL VINO. 

3. Folleto original de descuento para acceder a los productos y servicios 
que ofrece su mandante CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LTDA. a 
través de su marca  HOUSE CASA DEL VINO, en convenio con el Banco 
BCI. 

4. Folleto original de presentación de programa TEAM BUILDING llevado a 
cabo por su mandante en conjunto con la firma VERTICAL, relacionada 
a servicios de innovación y liderazgo. 

5. Carta de vinos original diseñada por su mandante para prestar sus 
servicios de restauración de clase 43 Int. 

6.  Carta menú original diseñada por su mandante para prestar su 
servicios de restauración de clase 43 Int. 

7. Copias digitales e impresas de lienzos promocionales para la oferta de 
los servicios y productos de su mandante, a través de la marca HOUSE 
CASA DEL VINO. 

8. Mostrario original de cartón promocional de concurso promocionado 
por la marca de su mandante HOUSE CASA DEL VINO, llamado “Pinta 
tu Etiqueta”. 

9. Folleto promocional de vendimia 2013, promocionada por la marca de 
su mandante HOUSE CASA DEL VINO. 

10. Impresiones obtenidas desde la base de datos del INAPI: Solicitud N°: 
1053026, Solicitud N°: 1053027, Solicitud N°: 1053027 y Solicitud N°: 
1053029. 

11. Paquetería promocional de los productos, servicios y establecimientos 
que ofrece su mandante a través de la marca HOUSE CASA DEL VINO. 

 
Que a fs. 31con fecha 18 de Nov. el segundo solicitante aclara que hubo 

un manifiesto error de hecho al interponer la demanda, al señalar como 
negundo solicitante a Centro de Enoturimo House Ltdla., en circunstancias 
que es Viña Morandé S.A., la que resulta ser una sociedad relacionada, ya que 
posee un 98% de los derechos sociales. Luego, a fs.63 acompañó escrito 
mediante el cual el Centro de EnoTurismo House Limitada, cede los derechos 
litigiosos del presente conflicto a Viña Morandé S.A. acompañando la 
documentación respaldante de las personería, todo lo cual se tuvo preente. 

 
Que  en atención al mérito de autos, la prueba rendida por el  segundo, y 

no existiendo diligencias pendientes, con fecha 29 de Nov. de 2013, este 
Tribunal citó a las partes a oír sentencia.  
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CONSIDERANDO:  
 

PRIMERO: Que el presente conflicto pretende dirimir a cuál de los 
solicitantes del nombre de dominio casavino.cl, le asiste un mejor derecho 
respecto al nombre disputado, para obtener en definitiva le sea aceptada su 
solicitud a registro en desmedro de la contraparte. Cada solicitante ha 
aceptado voluntariamente someterse al presente juicio arbitral al momento de 
solicitar la inscripción, transferencia, renovación o revocación del nombre de 
dominio, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6to del 
Reglamento de Nic Chile y demás normas pertinentes. 

 
SEGUNDO: Que la prueba rendida por el segundo solicitante junto a su 

demanda de mejor derecho, se tendrá por reconocida por el hecho de haber 
sido acompañada en tiempo y forma y bajo el apercibimiento legal, 
atribuyéndole entonces su valor probatorio. Que este Tribunal no se 
pronunciará respecto a la prueba rendida por el primer solicitante, por 
inexistente. 

 
TERCERO: Que como primer solicitante de autos, figura JUAN 

ALFONSO BARROS DIEZ, respecto de la cual no se apersonó apoderado alguno 
en juicio, ni tampoco hizo llegar a este Tribunal sus argumentos y pruebas 
para obtener la asignación definitiva del nombre de dominio casavino.cl¸ 
motivo por el cual a su respecto tan sólo le asiste el hecho de ser el “primer 
solicitante” del dominio en disputa, lo que se traduce en el principio “first 
come, first served”, cuya aplicación se encuentra restringida circunstancias de 
“última ratio”, como se dirá más adelante. Que, ante su inactividad procesal, 
este Tribunal tendrá por rebelde al primer solicitante, lo cual será tenido en 
consideración al momento de resolver el presente conflicto. 

 
 
CUARTO: Que el segundo solicitante, VIÑA MORANDE S.A. empresa 

relacionada con Centro de Enoturimo House Ltda., como se acreditó en autos, 
y cuyos derechos litigiosos le fueron cedidos, como se señaló,  es una empresa 
chilena en funcionamiento desde varios años; posee una serie de solicitudes 
de marcas respecto a la expresión “House Casa del Vino”, con el fin de 
resguardar uno de sus activos comerciales. Indica que es el creador, usuario y 
quien ha posicionado en Chile el término “House casa del vino”, con lo cual 
una utilización por parte de un tercero sin tener derechos para ello, como lo 
sería de asignársele el dominio a la contraparte, le ocasionaría una serie de 
perjuicios tales como la dilución marcaria y el atentado a la identidad 
comercial. Que dicha expresión asimismo se encuentra protegida tanto por el 
Código Civil, en sus artículos 582 al 584, como por la Constitución Política de 
la República, en su artículo 19 No. 24 y 25, con lo que el primer solicitante 
incurre en la infracción de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic 
Chile, ya que al momento de realizar su solicitud, no advirtió la existencia de 
derechos adquiridos frente a la denominación “casavino”.  
 

QUINTO: Que así entonces, atendida la vulneración sobre derechos 
adquiridos alegada, en cuanto a las  solicitudes de marca invocadas por el 
segundo solicitante,  debemos atenernos a lo dispuesto en la Ley 19.039 sobre 
Propiedad Industrial, al Convenio de París para la protección de la propiedad 
industrial, y en último término al artículo 19 No. 24 y 25 de la Constitución 
Política de la República. Del análisis de dichas normas, se entiende que las 
“marcas comerciales”, son cosas incorporales que se encuentran 
efectivamente protegidas, no sólo a nivel constitucional sino también legal, 
tanto en nuestro Código Civil como en la Ley 19.039 y demás 
complementarias, ello sin perjuicio de los demás tratados internacionales 
ratificados por Chile que versan sobre la materia.  Es así como de las marcas 
comerciales fluyen derechos de propiedad industrial, que permiten 
resguardarla frente a utilizaciones indebidas e improcedentes por terceros. Sin 
perjuicio de lo dicho anteriormente, el segundo solicitante indica dos aspectos 
a considerar: que su marca es famosa y reconocida, y que la contraparte 
comparte el mismo giro comercial. 
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SÉXTO: Que respecto a la fama y notoriedad de las signos comerciales 
invocados, entendemos que de los antecedentes acompañados por el segundo 
solicitante, esto es, de la abundante folletería acompañada, queda acredita el 
uso que le ha dado a la expresión “House Casa del Vino”, así como  del listado 
de solicitudes de  marcas comerciales, se acredita tal circunstancia ante el  
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INAPI, con lo cual efectivamente 
existe protección sobre ellas, en especial bajo la Ley No. 19.039.  

 
 
SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el segundo solicitante 

estima que su marca “House casa del vino” es famosa y reconocida ante el 
público consumidor, y que por ende de asignársele a la parte contraria, 
existiría un riesgo de dilución marcaria y lesión a la identidad comercial, ya 
que en definitiva no se distinguiría la procedencia empresarial de los productos 
y servicios. Este Tribunal estima que es efectivo el pretendido riesgo de 
confusión y error, a la luz de los antecedentes invocados, teniendo en 
consideración que el primer solicitante no ha argumentado ninguna razón 
tendiente a desacreditar el tenor de las aseveraciones de su contraparte, pero 
que sin perjuicio de lo anterior, la marca “House casa del vino”, no posee los 
caracteres de fama y notoriedad necesarios para pretender protección fuera de 
las clases para las cuales fue registrada, ni menos protección contra otras 
utilizaciones de ésta, como podría ser un nombre de dominio. Dicho esto, este 
Tribunal estima que en el ámbito de los nombres de dominio, el ser titular de 
una marca comercial o de solicitudes, como en el caso de autos, no le asegura 
a su titular derechos exclusivos y excluyentes sobre la denominación que la 
integra, puesto que si bien son ramas del derecho que comparten ciertos 
principios, su ámbito de aplicación es distinto, por lo cual en el juicio de autos 
es sólo un antecedente más a considerar.  
 

OCTAVO: Que ya establecida la relación entre el segundo solicitante y 
la denominación “House Casa del Vino”, la cual a juicio de este Tribunal se 
corresponde íntegramente al nombre de dominio casavino, debemos 
pronunciarnos respecto a la utilización que realizan ambos solicitantes de 
dicha denominación. Respecto al segundo de ellos, debemos atenernos a la 
prueba rendida y no impugnada, específicamente la consistente en folletería e 
impresiones de sitios web. 

 
Respecto del primer solicitante, no existe otro antecedente que lo 

escuetamente expuesto en sendos e-mails, de 13 de Nov. pasado, en los que 
señala que “nuestro único interés es poder desarrollar un hostal en 
Casablanca, desarrollado en la parte local de Lo Ovalle, casa por Casablanca y 
vino, porque estamos construyendo dentro de un potrero, y que ya tiene 
inscrito y aceptado el dominio hotelcasavino.com.”  

 
 
NOVENO: Que en este ámbito de ideas, este Tribunal tendrá como 

suficientes los argumentos del segundo solicitante, dado que la solicitud del 
nombre de dominio casavino.cl realizada por el primer solicitante carece de 
todo fundamento, ya que no ha logrado éste probar algún nexo que la vincule 
a la denominación pedida, siendo insuficientes los dichos expresados en el 
considerando anterior, los que no fueron probados ni avalados por 
documentación alguna; situación contraria ocurre con el segundo solicitante, 
quien ha logrado probar una utilización sostenida en el tiempo, como 
asimismo su intención de proteger dicha denominación “casavino” frente a 
terceros, lo cual da cuenta de su vínculo efectivo con ella, todos elementos 
que le otorgan un mejor derecho respecto al nombre de dominio de autos. 
Que entonces, el principio “first come, first served”, deberá ceder ante el peso 
de la prueba aportada, puesto que dicho principio sólo reviste utilidad en 
aquellos casos en que existe una equivalencia entre los argumentos y pruebas 
de las partes en conflicto, y no es posible determinar un mejor derecho a favor 
de alguno de ellos, lo que no ocurre en autos, como ya se ha dicho latamente. 
Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal indica a los solicitantes que quedan a 
salvo aquellos derechos que estimen pertinentes, los cuales deberán ser 
ejercidos en los términos y ante los órganos correspondientes.   
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DÉCIMO: Que, por último, pronunciándose respecto a la condena en 

costas solicitada, este Tribunal estima que de conformidad al artículo 8vo 
anexo 1, del Reglamento de Nic Chile, en relación al artículo 144 del Código de 
Procedimiento Civil y demás normas aplicables, no se hará lugar a ella, por 
estimar que el primer solicitante tuvo motivo plausible para litigar.   
 

DÉCIMO PRIMERO: Que el Tribunal hace presente a las partes que 
para arribar a la conclusión antedicha se han utilizado criterios 
jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando 
asimismo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y 
demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, 
sino que se ha hecho un completo análisis atendiendo, entre otros, a criterios 
de justicia y equidad propios de las resoluciones de un árbitro arbitrador, todo 
ello conforme a las normas expresadas en el Acta, y en subsidio las de los 
artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.  
 
 

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del 
Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en 
la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio 
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a 
la prudencia y equidad, 
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
  Asígnese el nombre de dominio “casavino.cl”   al segundo solicitante, 
VIÑA MORANDE S.A. 
 

Que no se condena en costas al primer solicitante, por estimar que tuvo 
fundamento plausible para litigar.  
 
 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además 
por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile. 
 
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janett Fuentealba Rollat 
Abogado  Juez Árbitro 
Nic Chile. 
 
 
 
 
 
 
Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy 
Marchant Pozo  y doña Loreto Véjar Villalobos.  
 


