Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio conchovino.cl

Santiago, a 31 de julio de 2006.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF05773 de 03 de marzo de 2006, el cual rola a fojas 1 de autos,
el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la

inscripcion del nombre de dominio conchovino.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto, Leonardo del Campo Jacob, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 1005,
Departamento 41, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio conchovino.cl, el cual pidié a su favor el dia 15 de octubre de 2005 a
las 01:22:54 GMT vy Vifa Concha y Toro S.A., representada por Sargent & Krahn, en la
persona de Sandra Seguel, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, oficina
1701, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo
nombre de dominio conchovino.cl, el cual pidié a su favor el dia 27 de octubre de 2005 a
las 17:30:31 GMT.

Tercero: Que por resolucion de fecha 06 de marzo de 2006, la cual rola a fojas 6 de
autos, el suscrito aceptd el cargo y juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento

para el dia 16 de marzo de 2006 a las 09:15 horas.

Cuarto: Que la resolucion y la citacién referidas precedentemente fueron notificadas por
carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 08 de marzo de 2006, segun consta

de los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 8 de autos.

Quinto: que con fecha 16 de marzo de 2006, a las 09:15 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de dofia Paula Ahumada Franco, quien comparecio a
nombre del segundo solicitante y en rebeldia del demandado y primer solicitante, todo

ello segun consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 19 de autos.



Sexto: Que con fecha 16 de marzo de 2006, las resoluciones dictadas en la audiencia de

fojas 19 fueron notificadas a las partes, segun consta a fojas 21 de autos.

Séptimo: Que por escrito de fecha 30 de marzo de 2006, el cual rola a fojas 22, la parte
de Vifia Concha y Toro S.A. dedujo demanda de mejor derecho al hombre de dominio
“conchovino.cl”, exponiendo lo siguiente: que Vifa Concha Y Toro S.A. fue fundada en 1883
por don Melchor Concha y Toro y don Ramoén Subercaseaux Mercado, con cepas originarias
de Bordeaux, Francia. Que, la empresa mantuvo su caracter de negocio familiar hasta el afo
1921, en que la familia Concha decidié transformarla en sociedad anénima y emitié acciones
entre los miembros de la familia. Que en 1933, estas acciones de comenzaron a transar en
la Bolsa de Comercio de Santiago, y desde octubre de 1994 éstas se transan en la Bolsa de
Nueva York. Que a partir del afio 1991, se inicié 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 produccion de vinos de alta calidad. Que, ademas, en 1996
se materializé la primera inversidon en el exterior a través de Trivento Bodegas y Vifiedos en
Mendoza, Argentina. Que Vifa Concha Y Toro S.A. se encuentra ubicado en Avenida
Virginia Subercaseaux N° 210, en la comuna de Pirque, en la ciudad de Santiago, Chile.
Que sus principales vifiedos se encuentran en el Valle del Maipo, siendo uno de ellos el de
Pirque, lugar donde también se ubica una de sus mas importantes bodegas. Ademas
cuenta con vifiedos en el Valle del Limari,
Casablanca, Cachapoal, Colchagua, Curic y Maule . Que, en definitiva, VINA CONCHA Y
TORO S.A,, con mas de un siglo de tradicion en el cultivo de las uvas y la produccion de
vinos, es actualmente una compafia que opera con sus propios vifiedos, sus plantas de
vinificacion y de embotellamiento, posee la mas extensa red de distribucion de vinos en
Chile, y es la vifia con mayor participacion en el mercado nacional. Finalmente, es
ademas el mayor exportador de vino chileno, tanto en volumen como de ingresos. Que en
los ultimos anos la industria vitivinicola se ha convertido en un mercado especialmente
competitivo, con un mayor nimero de actores, exigencias y con el gran desafio de captar
la atencién del consumidor. Que, en este sentido, el marketing se ha convertido en una
herramienta clave para el éxito de las empresas vitivinicolas, las cuales han debido dar
énfasis a la diversificacion de sus productos, posicionamiento de las marcas y creacion
de adecuadas estrategias de distribucion, precios, publicidad y promocion. Que Vina
Concha Y Toro S.A. ha jugado un papel muy importante, ya que junto con ser la primera
empresa chilena en desarrollar un campafa global para uno de sus nombres, ha sido

también lider en la creacién de marcas, conquistando, de esa forma, nuevos segmentos de



mercado, teniendo presencia en los distintos segmentos, con productos de diferentes
identidades, desde vinos de calidad premium a vinos populares. Que, por lo anterior, para la
parte es gravisimo que un tercero pretenda obtener provecho de su afamada marca,
confundiendo a los consumidores y al mercado en general, al solicitar un nombre de dominio
que es manifiestamente similar a su nombre y se vincula de manera directa a su rubro, el vino.
Que la demandante cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar
a diferentes sectores del mercado, las cuales se encuentran registradas ante el Departamento
de Propiedad Industrial. Que, dentro de ellas la principal es la que le da su nombre "Vifa
Concha Y Toro", de la cual cuenta con numerosos registros marcarios, a saber: a) Registro N°
734.114 "VINA Concha Y Toro", denominativa, para distinguir productos de la clase 29, 30 y 31,
b) Registro N° 499.148 "Vina Concha Y Toro", denominativa, para distinguir productos de la
clase 33; ¢) Registro N° 470.109 "Concha Y Toro", mixta, para distinguir todos los productos de
laclase 33; d)Registro N° 622.188 "Concha Y Toro", denominativa, para distinguir
servicios de la clase 42; ) Registro N° 739.277 "Concha Y Toro", denominativa, para
distinguir productos de la clase 22; f) Registro N° 648.142 "Concha Y Toro"
denominativa, para distinguir productos de la clase 34; g) Registro N° 739.276 "Concha
Y Toro", denominativa, para distinguir productos de la clase 23.; h) Registro N°
648.140 "Concha Y Toro", denominativa, para distinguir servicios de la clase
41; i) Registro N° 739.280 "Concha Y Toro", denominativa, para distinguir productos
de la clase 17; j) Registro N° 739.290 "Concha Y Toro", denominativa, para
distinguir productos de la clase 2; k) Registro N° 739.291 "Concha Y Toro",
denominativa, para distinguir productos de la clase 1; 1) Registro N° 740.517 "Concha
Y Toro", denominativa, para distinguir productos de la clase 5. Agrega que el explosivo
desarrollo y masificacién de la red de interconexion mundial de computadores Internet, ha
dado lugar en los ultimos afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de
dichos conflictos ha tenido relacion con los denominados "nombres de dominio" que se
utilizan en dicha red. Que, en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en
una "direccion electronica" o bien una "denominacion™ por medio de la cual un usuario de
Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como paginas web,
correo electronico, conversaciones instantaneas, etc. Que el concepto de nombre de dominio
lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que
quien se identifique efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa.

Que, de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se



transformaria en un instrumento confuso, y cadtico. Que resulta evidente la similitud existente
entre el nombre de dominio en disputa y la razén social de la parte, toda vez que las palabras
que se utilizan en el nombre de dominio en disputa son visiblemente similares, tanto fonética
como graficamente, a las que componen la razén social de la parte y de sus marcas que se
han registrado en aras de proteger dicha razén social. Que es asi como las palabras "VINA
CONCHA", son simplemente invertidas en su orden, realizandose alteraciones minimas: 1.-
Vifia Concha Y Toro S.A.; 2.- Concho Vino. Que, demas esta decir que el cambio de la palabra
VINA por VINO, no es mas que un ardid, pues, como es evidente, la palabra VINO apunta
exactamente a lo mismo que la palabra VINA, y consecuentemente alude directamente a la
actividad que desarrolla Vifa Concha Y Toro S.A. Que, asimismo, cabe destacar la
semejanza patente que existe entre el nombre de dominio en disputa y el dominio del que
es ftitular la parte: "vinaconcha.cl.", ya que la Unica diferencia que es posible observar es la
variacion en el orden de las palabras y la modificacion de la ultima vocal de cada palabra
sustituyendo la letra "A" por la "O": vinaconcha.cl y conchovino.cl. Que, como es sabido, su
historia y tradicion han convertido a Vina Concha Y Toro en la principal vifia del pais,
constituyendo el signo en conflicto una marca notoria y famosa. Que resulta evidente el perjuicio
que se ocasionaria a la parte de otorgarse dicho nombre de dominio a un tercero que en
nada se vincula a ella. Que, reforzando incluso mas la pretension, hace presente que Vina
Concha Y Toro S.A., es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet
relacionados: vinaconcha.cl; concha.cl; vinoconchaytoro.cl; vinaconchaytoro.cl. Que los
nombres de dominio enumerados son una muestra mas del mejor derecho de la parte sobre
el nombre de dominio en disputa, toda vez que presentan una similitud evidente con el
dominio que se litiga A modo de ejemplo: respecto de vinaconcha.cl, la diferencia se
presenta solo en la alteracion del orden de las palabras, y en la ultima letra de cada
palabra. Que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexién mundial de
computadores Internet ha dado lugar en los ultimos afos a una serie de conflictos de
caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido relacion con los denominados
"nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Que, en palabras muy sencillas, el
nombre de dominio consiste en una
"direccidon electrénica” o bien una "denominacion” por medio de la cual un usuario de
Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar
los diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como paginas web,
correo electronico, conversaciones instantaneas, etc. Que el concepto de nombre de dominio

lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien



se identifique efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial. Que este criterio postula que el
nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no
es absoluto e incluso, cada vez con mas fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se
inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicandolo sélo cuando ninguna de las partes demuestra
tener un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entenderia lo sefalado en articulo
10 del Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30
dias para que "eventuales interesados lomen conocimiento y, si se estimaren afectados,
puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio ", y lo corrobora el
articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su parrafo primero "Sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas
vigentes sobre... " sin distinguir si dicha obligacién corresponde al primer o segundo

solicitante. Que en definitiva, una vez que se genera el conflicto de asignacion de

nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situacion de igualdad, y
sobre esa base se debe analizar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto. Que por lo demas, las conclusiones antes sefialadas
resultan de acuerdo a la aplicacién del principio de imparcialidad en la administracion
de justicia que debe inspirar todo procedimiento judicial. Que, mas aun en este caso,

cuando la parte tiene como nombre comercial un signo manifiestamente similar al
Octavo: Que por resolucién de fecha 03 de abril 2006, notificada a las partes con esa

misma fecha, la cual rola a fojas 56 de autos, el tribunal confirié traslado de la demanda

al demandado, el que fue evacuado en rebeldia.

Noveno: que por resolucion de fecha 03 de mayo de 2006, la cual rola a fojas 57 de
autos, notificada a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibio la causa a prueba y
fijd6 como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: Derechos e
intereses de las partes en la denominacion conchovino, y utilizacién efectiva que las

partes realizan o han realizado de la denominacién conchovino.cl.

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Vina Concha y Toro S.A., la documental consistente en los siguientes
instrumentos: copia de registros marcarios para “Vifia Concha y Toro” (fojas 38 a 51);

copia de registros de dominios vinaconcha.cl, concha.cl, vinoconchaytoro.cl,



vinaconchaytoro.cl, (fojas 52 a 56), Envase de vino Marqués de Casa Concha; Publicidad
de vino Casillero del Diablo, Calcomanias de Concha y Toro; Publicidad de vino Trio;
pagina de revista de publicidad de vino Marqués de Casa Concha.

Por la parte de don Leonardo del Campo Jacob no se rindieron pruebas.

Undécimo Que por resoluciéon de fecha 16 de junio de 2006, notificada a las partes con

esa misma fecha, la que rola a fojas 59 de autos, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompafados en tiempo y forma los documentos referidos en el acapite
décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razén por la cual debe
tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando
primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posicién de los litigantes de este
juicio en relacion con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer
solicitante, don Leonardo del Campo Jacob, ha demostrado ser el primer solicitante del
nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en
su inscripcidn que se expresa en el principio "First come, first served", presuncién que no
es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En
cuanto al segundo solicitante, Vina Concha y Toro S.A., ha acreditado ser duena de la
marca “Concha y Toro”, para distinguir la Vifia y los vinos que produce, la cual goza de
fama y notoriedad a nivel nacional. Ha demostrado también ser duefia de los nombres de
dominio vinaconcha.cl, concha.cl, vinoconchaytoro.cl, vinaconchaytoro.cl, y corresponder
el nombre “Vifia Concha y Toro” a su propio nombre o razén social. Dicha parte se sirve
del nombre “Concha y Toro” para etiquetar, promover, publicitar y comercializar
activamente sus productos.

Tercero: Que, en lo medular de la litis, la demandante alegd que el nombre “conchovino”
presenta una notable similitud con el suyo propio “Vifia Concha y Toro”, como lo demostro
ejercitando situar las palabras “concho” y “vino” en distintas posiciones, lo cual, a su
entender, le para la amenaza de que tal nombre en posesién de un tercero diluya su
marca comercial y confunda al publico consumidor.

Cuarto: Que del analisis del nombre en conflicto, el Tribunal estima que la palabra
“conchovino” tiene una identidad propia y un significado preciso, pues consiste en una

variedad intensa del color rojo, muy similar al color del vino tinto derramado en telas



blancas. Bajo tal consideracion, no es dable pensar que dicha palabra irrogue una
amenaza a los derechos marcarios de la demandante, los cuales identifican
inequivocamente a una Vifa y sus productos, siempre con el hombre compuesto de
Concha y Toro.

Quinto: Que, sin embargo, el Tribunal estima también atendibles los argumentos de la
demandante, que fueron sometidos a su conocimiento latamente en la demanda, en orden
a que una utilizacion tendenciosa, abusiva o maliciosa del nombre de dominio —que ni se
ha comprobado ni es objeto de esta clase de procedimientos- puede afectar sus derechos
marcarios, atendida la notoriedad de la marca “Concha y Toro”, razén que llevara al
Tribunal a rechazar la demanda, con la prevencion que se sefialara en lo resolutivo de la

sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Vifia Concha y Toro S.A.
en contra de don Leonardo del Campo Jacob, y se asigna el nombre de dominio

conchovino.cl a favor de éste ultimo.

Segundo: Que el dominio a nombre del asignatario quedara sujeto a la prohibicion de
comercializar o publicitar productos de las clases 1, 2, 5, 17, 22, 23, 29, 30, 31, 33, 34, y
servicios de las clases 41 y 42, del Clasificador Internacional de Marcas, que actualmente

o en el futuro estén protegidos por las marcas comerciales de Vina Concha y Toro S.A.

Tercero: Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital 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 Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofia Lidia Pamela
Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2



