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Santiago, veintiséis de junio de dos mil catorce
VISTO,

Por oficio 18838, de fecha 04 de noviembre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio <hotelcasavino.cl>.

El suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo fielmente y en el
menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante AGENCIA DE PUBLICIDAD Y
PROMOCIONES SANTIAGO SALE LIMITADA, Rut 76.096.568-5, domiciliados en Asturias 110 of. 214, Las
Condes, Santiago y como segundo solicitante VINA MORANDE S.A. Rut 96.795.980-4, Contacto
Administrativo: Catalina Baranger Rosas, CLARKE MODET & CO. CHILE, domiciliados en Huérfanos 835, piso
10, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 05 de noviembre de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se
citd a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia miércoles 13 de noviembre
de 2013, a las 11.40 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer
solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 13 de noviembre de 2013, se llevd a cabo la referida audiencia con la presencia de dofia Catalina
Baranger, en representacion del segundo solicitante, en rebeldia del primer solicitante, y en presencia del
sefior Juez Arbitro, no pudiendo producirse, en consecuencia la conciliacidn, se procedid a fijar las Bases del
Procedimiento Arbitral.

A fojas 15, con fecha 14 de noviembre de 2013, este Tribunal Arbitral declardé abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia jueves 28 de noviembre
de 2013.

A fojas 16, dofia Maria Carolina del Rio Herane, abogado por el segundo solicitante, presentd al Tribunal
Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, su mandante, es parte del holding GRUPO BELEN, fundado en 1996 con el propésito 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, consumidores y medio ambiente, su mandante
ha elaborado procesos de produccion y aseguramiento de calidad en la seleccion de los terrufios,
variedades y clones de uvas, arquitectura del vifiedo, sistemas avanzados de riego, manejo orgdnico en
algunos sectores y sistemas de monitoreo de crecimiento, madurez y desarrollo de la fruta, hasta el
momento de la vendimia. Cuenta con una distribucion mundial, que les permite estar presentes en mas de
45 paises de los cinco continentes, es lider en Chile en el desarrollo de canales directos de distribucién;

b) Que, los productos ofrecidos por su mandante, se han destacado de sus competidores mediante el
reconocimiento en diversas premiaciones por su packaging con medalla de Oro y Trophy en los Wine &
Spirit Design Awards realizados en Inglaterra, en 2010 se incorpord en la bodega sistema de seleccidon
optica de las uvas en reemplazo de la seleccién manual; también fue premiado con un gran lanzamiento de
la segunda cosecha de Golden Harvest 2007, y en 2011 fue premiado por 4ta vez con el Wine & Spirits,
quien le otorgd el galardén de “Winery of the Year”. Con presencia en seis valles a lo largo de la zona
central de Chile, VINA MORANDE S.A. busca diversificar la produccién 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
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superior que los caracteriza. En Chile VINA MORANDE S.A., como parte del holding de GRUPO BELEN del
cual es parte también CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LTDA., cuenta con vifiedos en dos regiones
vitivinicolas: Central y Aconcagua en ellas se encuentran los seis valles donde nace la materia prima de los
vinos Morandé, a saber, Casablanca: Esta ubicado al noroeste de Santiago; Maipo, cual es el valle de Chile
mas reconocido internacionalmente por su tradicién vitivinicola; Rapel (Cachapoal — Colchagua); Ubicados
en la VI region de O’Higgins; Curicd, influido por el anticiclon del pacifico, que le da un clima mediterraneo
sub-humedo; Maule, el cual es un valle con gran variedad de climas, pero puede ser clasificad como
mediterrdneo sub-himedo. En total la Vifla Morandé tiene 550 hectdreas destinadas a producir vinos, las
que esta repartidas por los valles mencionados buscando plasmar las diferencias entre cada una de las
variedades;

c) Que, uno de los objetivos fundamentales ha sido el posicionamiento y desarrollo de sus marcas
comerciales, todas relacionados con los productos y servicios vinculados a la industria del vino o vitivinicola,
y dentro de sus marcas mas importantes se encuentra el signo house casa del vino, marcas que administra a
través de su filial CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LIMITADA, marca registrada y explotada profusamente
en Chile, respecto de la cual su mandante actualmente posee dentro de su patrimonio la concesion del
nombre de dominio housecasadelvino.cl, el cual distingue la pagina web de su mandante por el cual se
ofrecen servicios y productos relacionados con la industria del vino. De esta forma sdlo cabe concluir que la
denominacion y sus variantes estilizadas de la expresidon house casa del vino es de exclusiva propiedad de
su mandante, y altamente distintiva para diferenciar los servicios y productos relativos a esta industria del
vino, relativos sdlo al origen empresarial de su representada;

d) Que, las marcas fundantes de la demanda de oposicion presentada por esta parte en autos, pertenecen a
CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LTDA., sociedad relacionada con su mandante, VINA MORANDE S.A., que
es duefia y socia de un 98 % de los derechos sociales;

e) Que, hay riesgo de confusién de los usuarios de Internet, en el evento de que el nombre de dominio de
autos sea asignado al primer solicitante de autos, se trata de bienes que forman parte del patrimonio del
holding de su representada. Asi el nombre de dominio de autos, al ser confrontadas con las marcas del
holding de su mandante, evidencian una misma procedencia empresarial vinculada directamente con VINA
MORANDE S.A.;

f) Que, uno de los giros principales de su mandante, y que explota a través del signo house casa del vino, es
el servicio de restaurantes, tours turisticos gastrondomicos y organizacion de eventos, todos servicios
relacionados directamente con la gastronomia asociada a la produccidn vitivinicola, y que por su parte se
encuentran directamente vinculados con los servicios de hospedaje temporal que se desprenden del
nombre de dominio hotelcasavino.cl, solicitada por la contraria. Asi, la marca de su representada, distingue
entre otros servicios relacionados a la clase 43, un restaurante considerado uno de los mejores lugares en
Chile de gastronomia asociada al vino, donde se ofrecen los mejores vinos de VINA MORANDE S.A., en
compaiiia de la excelente gastronomia liderada por el chef Felipe Espinosa. Este lugar se caracteriza por su
excelente servicio y por ofrecer preparaciones con ingredientes autdoctonos de nuestro pais. Se encuentra
en medio de hermosas dreas verdes y vifiedos, lo que hace de él un espacio ideal para compartir con la
familia y amigos. Ademas, el restaurante hosue casa del vino ofrece un servicio de almuerzo alternativo y
express para quienes viajan frecuentemente por la ruta o disponen de poco tiempo;

g) Que, el nombre de dominio “hotelcasavino.cl” reproduce el elemento principal y destacado de la marca
de su representada house casa del vino y del nombre de dominio de su representada housecasadelvino.cl,
que identifica el origen empresarial de su mandante, signo que a través de su esfuerzo se ha expandido
profusamente en el mercado nacional e internacional, siendo reconocida como uno de los mejores vifias y
restaurantes boutique del pais, por lo que, se trata de un signo calificable de famoso y notorio;
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h) Que, su mandante, a través de su filial, CENTRO DE ENOTURISIMO HOUSE LIMITADA, es titular de
solicitudes, tal como se aprecia a continuacion: Marca House Casa del Vino, solicitud 1053026, clase 33;
Marca House Casa del Vino, solicitud 1053027, clase 29, 30 y 33; Marca House Casa del Vino, solicitud
1053029, clase 33. Como muestra de su interés por desarrollar productos, servicios y establecimientos
vinculados con la industria vitinvinicola, y fundamentalmente servicios de restaurantes, organizacion de
eventos, y establecimientos comerciales de venta de vinos, y vinos propiamente tal, industria en la cual
participa desde hace mds de doce afios;

i) Que, lo anterior contrasta con el primer solicitante, quien no ha solicitado ni tiene registrado a su nombre
alguna marca con las palabras casavino, hotel casavino o vino, del nombre de dominio solicitado
hotelcasavino.cl. Lo cual significa que no posee un derecho consolidado, ni menos una pretension 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 pagina web que contenga el nombre de la marca “casavino”. El segmento “casavino” es uno de los
elementos distintivos de la marca de su mandante house casa del vino, que distingue los servicios de
restaurantes y organizacion de eventos, el hecho que el nombre de dominio cuya concesidn se solicita en
este acto, no contenga el complemento “house”, sino que éste haya sido reemplazo por la palabra hotel, no
hace mas que aumentar la similitud grafica y conceptual entre el nombre de dominio pedido en autos, y las
marcas previamente registradas por su mandante, considerando que las significados de la palabra HOUSE y
HOTEL, poseen letras similares y evocan un concepto vinculado con el uso habitacional de un bien, por lo
que dicha modificacién no constituye una alteracién distintiva ni creativa, sino que por el contraria, se
produce una similitud entre los conjuntos confrontados atin mayor, por lo que, no es argumento suficiente
para otorgar el dominio de la expresidén casavino a la contraria, considerando que la distintividad de las
marcas de su mandante house casa del vino radica tanto en el conjunto como en el hecho el elemento
“casa del vino”, lo que demuestra que la pretension de la contraria afecta los derechos adquiridos por su
representada en relacién al conjunto pedido y al segmento casavino, para identificar en el comercio digital y
nacional, todos los servicios, productos y establecimientos relacionados con la industria del vino, vy
principalmente los servicios de la clase 43 que distingue su mandante a través de sus marcas previamente
registradas;

j) Que, con respecto al uso de la denominacién casavino en el dmbito de internet, resulta necesario sefalar
que la sola incorporacion de la expresion “casa del vino” en cualquier buscador de uso corriente, tales
como, Google, Yahoo o Altavista, entre otros, es posible advertir que los primeros resultados y la mayoria
del total de busquedas arrojadas se relacionan con el origen empresarial de su representada, demostrando
asi la fama y notoriedad del signo de su mandante en internet. Los antecedentes anteriores dan cuenta de
un uso real y efectivo de las expresiones casavino, casa del vino y house casa del vino por parte de su
mandante;

k) Que, la asignacion de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los
principios de la competencia leal y ética mercantil, segtn lo recogen los articulos 14° y 22° del Reglamento
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del
solicitante respecto de su inscripcion y a las causales de revocacién.Tales principios de la competencia leal y
ética mercantil orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden juridico y los
derechos de las partes involucradas, en consecuencia, el respeto al derecho de propiedad, especificamente
en este caso, la propiedad intelectual, debe constituir la base sobre la cual deben sustentarse estos
principios. De esta manera, la propiedad de estos derechos debe ser cautelada siempre y en todo caso,
impidiendo que terceros se apropien de los mismos, salvo cesidn, licencia u otra autorizacidon expresa y
especifica del titular, lo que no ha ocurrido en este caso;

I) Que, la intencidn del solicitante de la mencionada pagina de Internet no es otra que crear la errénea idea
que su pagina de Internet es un espacio de VINA MORANDE S.A., que administra a través de su filial
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CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LTDA., lo cual no se condice en la practica con la realidad de los hechos,
constituyendo por el contrario un uso de mala fe;

Il) Que, el solicitante del dominio carece de derechos e intereses legitimos sobre la expresiéon CASAVINO,
creaday desarrollada por VINA MORANDE S.A., a través de su filial CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LTDA.
y ademas, tiene pleno conocimiento que tal expresion es propia de las actividades de su mandante, ya que
como todo consumidor chileno, conoce con exactitud el origen y naturaleza de los servicios, productos y
establecimientos de VINA MORANDE S.A. Cabe aclarar en este punto que el solicitante del dominio en
conflicto carece de toda relacidn contractual con su mandante que lo habilite para utilizar la denominacidn
de su creacién casa del vino, ni en el ambito del comercio ordinario ni en el ambito virtual. Es mas es posible
inferir que el solicitante del dominio podra intentar atraer consumidores a su pagina de Internet mediante
la utilizacién de la expresion hotelcasavino, con que es conocido su mandante a través de todo Chile;

m) Que, en la solicitud del nombre de dominio casavino.cl hubo mala fe de parte del demandado, quien
solicité el dominio con el objeto de beneficiarse de la vinculacion de la que goza la expresidon casadelvino
con los servicios, productos y establecimientos de su representada. El demandado, conociendo la fama de
la que goza VINA MORANDE S.A. y su filial CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LTDA., ha solicitado sin
embargo un nombre de dominio que naturalmente se asocia a su mandante y respecto del cual es
absolutamente posible presumir que lo ha hecho con el interés de obtener un beneficio econdmico,
vulnerando los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, infringiendo en consecuencia lo
dispuesto en el articulo 14 del citado Reglamento que establece: "Serd de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de
la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros";

n) Que, el espiritu con el cual el creador del sistema de administracion de dominios Jon Postel concibi6 el
sistema, enmarcando este sistema en el Principio de la Buena Fe, o lo que él denomind en idioma Inglés
"fair use". Estamos ciertos que el demandado no solicité el dominio en base a las exigencias del principio de
la buena fe, ya que intenta utilizar una expresién notoria que no le pertenece, con el fin de usarla en su
beneficio econdmico al identificar sus propios servicios, asi como los de sus competidores. Intenta obtener
una ganancia comercial, ya que careciendo de derechos o intereses legitimos sobre el signo, ha solicitado
un nombre de dominio utilizando el aludido signo, provocando toda suerte de confusiones en los
consumidores e impidiendo que su mandante publicite y difunda sus servicios con total exclusividad. ,
usufructuando sin justa causa del prestigio logrado frente al consumidor mediante el esfuerzo y trabajo
ajeno, en este caso, el de su representada, y lo que resulta aun mas grave, impedira a esta usar las
denominaciones que lo identifican en el ambito virtual, lo que es abiertamente inmoral y constitutivo de un
enriquecimiento injusto. El articulo 22 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .CL, en concordancia con el articulo 20 del mismo texto legal, indica que en el caso de
autos se ha cumplido con todos los presupuestos alli sefialados para que se demuestre o evidencie la mala
fe del solicitante del nombre de dominio en autos;

fi) Que, el segundo solicitante es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el
signo house casa del vino. En tal sentido, dicha expresion es esencialmente similar al nombre de dominio
solicitado en autos, teniendo en consideracion la cuasi identidad conceptual que existe entre ambas,
considerando que los significados de las Unicas palabras diferentes entre la marca de su mandante house y
hotel estan relacionados por naturaleza y finalidad, y a mayor abundamiento, el nombre de dominio en
autos contiene el segmento casavino completamente integrado en la marca de su mandante, por lo que, lo
identifica, y en conclusion respecto del conjunto hotelcasavino no cabe duda alguna que su utilizacién tanto
en el mundo real o virtual de Internet de la denominacién sefialada por un tercero, inducird a error o
confusidén en los usuarios y consumidores del mismo mercado, cual son los servicios de la clase 43;

0) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompania, con citacidn:

42



Ruperto Pinochet Olave
Juez drbitro
Sistema de resolucién de controversias
Nic Chile

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 “Menu degustacién 5 tiempos”.

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

3. Folleto promocional de los servicios prestados bajo la marca HOUSE CASA DEL VINO, promocionando la
celebracion del Dia del Vino, en el centro de actividades de CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LIMITADA.

4. Folleto promocional de los servicios prestados bajo la marca HOUSE CASA DEL VINO, promocionando la
venta especial de vinos de exportacién del GRUPO BELEN, holding del cual es parte su mandante y CENTRO
DE ENOTURISMO HOUSE LIMITADA.

5. Paqueteria promocional de los productos, servicios y establecimientos que ofrece su mandante a través
de la marca HOUSE CASA DEL VINO, fundante de oposicidn en autos.

6. Impresiones obtenidas desde la base de datos del INAPI, de la marca House Casa del Vino.Solicitud N°:
1053026.Solicitud N°: 1053027 y Solicitud N°: 1053029.

7. Copia de acto de constitucidon de sociedad GASTRONOMIA MORANDE LIMITADA, actualmente
denominada CENTRO DE ENOTURISMO HOUSE LIMITADA.

8. Copia de acto de modificacién de contrato social de GASTRONOMIA MORANDE LIMITADA, por medio de
la cual se definié como razén social de esta persona juridica, la denominacién CENTRO DE ENOTURISMO
HOUSE LIMITADA.

Con fecha 15 de enero de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacién de
nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por
acompanados, con citacion.

Con fecha 17 de diciembre el segundo solicitante presenta un escrito de cesion de derechos litigiosos, de
Vifia Morandé S.A. a Centro de Enoturismo House Limitada.

Con fecha 17 de enero de 2014, este Tribunal arbitral declard abierto el periodo de respuestas por el
término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia 24 de enero de 2014, apercibiéndose al primer
solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

Con fecha 17 de marzo, el primer solicitante acompaifa por correo electrénico sin firma electrénica un
escrito en que expone sus argumentos, pero no lo acompafia materialmente de forma tal que el Tribunal
tiene por no presentado dicho escrito de acuerdo a las Bases de Procedimiento y por la imposibilidad de
acreditar la autoria e identidad del emisor del correo electrdnico.

A fojas 45, con fecha 29 de abril de 2014, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este
Tribunal Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

A fojas 46 el Tribunal dictd6 como medida para mejor resolver, que el primer solicitante acompafie
materialmente el escrito en que expone sus argumentos.

A fojas 47 no se dio cumplimiento de la medida estando vencido el plazo para hacerlo, volviendo la causa a
estado de dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que
corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
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SEGUNDO: Que la reglamentacién que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -segin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizacidon por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacidon se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soporté la carga y, como es obvio, a su no realizacion
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantd la carga. En esta perspectiva, la carga
procesal (también la carga de la prueba) es la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio
procesal. Al tenor de lo sefialado, como el juez no esta autorizado para omitir el pronunciamiento de la
sentencia por la constatacién de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, recogido por los
articulos 10.2 del Cédigo Organico de Tribunales y articulo 76 de la Constitucidn Politica de la Republica
debe determinar cual de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la
carga probatoria que le correspondia. La regla de la carga de la prueba esta destinada a iluminar al juez que
llega al final del procedimiento y debe de resolver, poniendo término al proceso. El estado de duda
generado en el juez frente a las afirmaciones facticas no probadas debe ser despejado aplicando la carga de
la prueba a la parte que debid levantarla. Nuestro legislador contempla una regla que distribuye la tarea
probatoria entre el demandante y el demandado. La doctrina procesal y la jurisprudencia han determinado y
complementado la regla, dada su parquedad. Resulta pacifico entre nosotros que la distribucion de la tarea
probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el articulo 1698 del
Cadigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extincion al que alega aquéllas o ésta,
recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le
corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega. Es perfectamente razonable que se
establezca. No lo seria exigir al que afirma un derecho el tener que probar los hechos que impiden su
reconocimiento por el juez. Esa tarea debe ser asumida por quien pretende que el derecho no sea
reconocido, esto es, por el demandado. Cuando se hace referencia a los diversos hechos juridicos relevantes
para la resolucién del asunto, se distingue entre hechos constitutivos, impeditivos, extintivos y excluyentes.
Por hechos constitutivos deben entenderse los hechos en los cuales el actor sostiene y fundamenta su
pretension. Los impeditivos son hechos producidos simultdaneamente con los constitutivos, que les impiden
desplegar su eficacia juridica, como por ejemplo, los vicios del consentimiento en los contratos. Los hechos
extintivos son los que producidos después de los constitutivos, extinguen la eficacia juridica de éstos, como
acontece, por ejemplo, con el pago de la deuda. Por ultimo, los hechos excluyentes son los que otorgan al
demandado un contraderecho que le permite destruir o paralizar la eficacia de los hechos constitutivos,
como ocurre, por ejemplo, con la prescripcién (De la Oliva, A.). Como se aprecia, los hechos constitutivos se
vinculan a la parte demandante, y los demas a la parte demandada. Pues bien, a partir de la norma
sefialada, y corrigiendo sus omisiones, la doctrina y la jurisprudencia ha completado la regla en el sentido de
atribuir la carga de la prueba (y por cierto de su alegacidn) de los hechos constitutivos al actor, y la de los
hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En términos mas sencillos, el actor debera
probar lo que sostiene y fundamenta su pretension, mientras que el demandado deberd probar lo que
sostiene y fundamenta su oposicidn a la pretensidn del actor. Entre los autores se ha explicado que la parte
que pretende ser beneficiada por los efectos de una norma juridica debe probar sus presupuestos facticos
para su aplicacion; no los que impiden su aplicacién, o modifican, extinguen o excluyen el derecho. pp. 203-
208 Manual: Bordali, Cortez, Palomo, Proceso civil: el juicio ordinario de mayor cuantia. Ed. Abeledo Perrot,
Thomson Reuters, 2013.

TERCERO: Que, nuestra Corte Suprema ha sefialado en ese sentido se ha dicho que la necesidad de probar
no es una obligacidn, sino una carga, toda vez que la primera implica la subordinacion de un interés del
obligado al interés de otra persona, so pena de sancion si la subordinacién no se efectua; la carga, en
cambio, supone la subordinacion de uno o mas intereses del titular de ellos a otro interés de el mismo. El
litigante no estd, pues, obligado a probar, la ley no lo compele a ello, es libre para hacerlo o no hacerlo; pero
si no proporciona la prueba de su derecho, sus pretensiones no seran acogidas por el juez. Se ha sostenido la
dificultad, en ciertos casos, de determinar a quién le corresponde cargar con el peso de la prueba, pero
unanimemente se ha aceptado que ésta le corresponde rendirla al que sostiene una proposicidn contraria al
estado normal u ordinario de las cosas, al que pretende destruir una situacién adquirida .De esta forma, el
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demandado que simplemente niega los hechos que han sido sostenidos por el actor, no necesita presentar
prueba alguna en apoyo de ésta. Pero, si el demandante acredita los presupuestos facticos en que funda su
pretension, la situacidn anterior se invierte. (CS., 25 de mayo de 2011, Rol 8792-09).

CUARTO: Que, no consta en autos la utilizaciéon que pretenderd dar el primer solicitante al sitio, ni cémo
afecta o afectaria esta denominacién los derechos del segundo, si bien el término hotel casa vino, importa la
unién de dos expresiones genéricas; el resultado, no es una creacion original de uno u otro solicitante, de
forma que habria bastado justificar que el uso no coincidiria con la utilizacién y proteccién marcaria que
tiene registrada el segundo, lo que no se hizo por parte del primer solicitante, pese a otorgarsele
oportunidades para ello.

QUINTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide en parte con
la marca y expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, con
elementos que de haberlo justificado el primer solicitante, podrian considerarse diferenciadores, para
determinar que no habria confusion para el publico consumidor referido al giro del segundo solicitante y
afectar el drea de proteccion de su marca, mas aun, al pronunciar el dominio existe cierta similitud con la
marca que podria crear confusion, pues hace referencia justamente al giro del segundo solicitante,
considerando ademas que sus marcas se relacionan con servicios de restaurantes y hoteleria, y al no
conocer, como se ha dicho, la actividad del primer solicitante, no puede descartarse que afectara el giro del
segundo; por lo que resulta justificado el temor de tal solicitante en el sentido que el publico pueda
confundir el sitio como del segundo solicitante, maxime cuando la marca house casa del vino, del segundo
solicitante resulta ser una marca notoria y conocida para un sector comercial determinado de nuestra
sociedad, a través de esta conocida Vifia.

SEXTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la
expresidon “house casa del vino”, se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, similares al dominio
solicitado, para varias clases y servicios relacionados a hoteleria alimentacidn, alcoholes, etc, lo que
constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El segundo solicitante, ha
comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretension, asi ha acreditado ser una
empresa de larga trayectoria nacional, y de reconocimiento en el rubro al que se dedica, unido a una
conducta comercial consistente y concluyente.

SEPTIMO: Que, la utilizacion del término “casa del vino” por el segundo solicitante, para el desarrollo de su
actividad, podria ser considerado una creacién original del mismo, toda vez que la expresidn estd inscrita
por éste en diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este
Tribunal, de la documentacion acompafada, el término solicitado es muy parecido a su marca, sin una
distintividad suficiente, por lo que se estima que podria generar confusidn en el publico consumidor de uno
y otro solicitante y posible desvio de su clientela hacia un sitio que contenga informacion que pueda generar
confusién. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos
adquiridos sobre el término en cuestion.

OCTAVO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al mérito de los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los
hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la
prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional. Prueba y alegaciones
que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades
posibles para ello.

NOVENO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio first come, first served,
en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes estan de
buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas
veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acredité
fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio.

DECIMO: Que en relacidén con la cesion de derechos litigiosos, no constando en autos que se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 1902 y siguientes del Caodigo Civil, respecto de la notificacion o
aceptacion del primer solicitante, se tendrd por no presentado dicho escrito y se mantendra a Vifia Morande
S.A. como segundo solicitante.
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DECIMO PRIMERO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mdnica: "...el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en
contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”. En el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi
como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los
elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo sefalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “hotelcasavino.cl”,
al segundo solicitante VINA MORANDE S.A. Rut 96.795.980-4, sin costas, dada la inactividad del
primer solicitante.

2. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

4. Notifiquese a los solicitantes por correo electrdnico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 18838-2013

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucion de Conflictos NIC-
Chile.
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Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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