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Rol 6-21-2012 
losroblesltda.cl 

Oficio NIC Chile 15492 
Comercial e Inversiones Los Robles Limitada v. Viña Concha y Toro S.A. 

 
 

S E N T E N C I A   D E F I N I T I V A  
 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 
 

 
 
Santiago, diez de octubre de dos mil doce. 
 

 
V  I  S  T  O  S: 

 

Con fecha 16 de agosto de 2011, Comercial e Inversiones Los Robles Limitada, 

domiciliado en Benavente 405, Of. 603, Piso 6, Puerto Montt, en adelante también 

denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio 

<losroblesltda.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud». 

 Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de 

NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Viña Concha y Toro S.A. domiciliada para estos 

efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también 

denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María 

Luisa Valdés Steeves, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio 

<losroblesltda.cl> con fecha 9 de septiembre de 2011 en adelante, la «Segunda 

Solicitud». 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, 

y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en 

adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 15492, de fecha 29 de 

noviembre de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la 

resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio 

<losroblesltda.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio 

«disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía 

electrónica la documentación disponible en dicho soporte. 

 Con fecha 30 de noviembre de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de 

árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo 
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posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el 

tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, 

se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, disponiéndose que dicha 

audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no 

producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la 

resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los 

autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la 

resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.  

Con fecha 7 de diciembre de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas 

las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en 

presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose 

conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento 

serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se 

levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro. 

 Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento 

fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo 

electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las 

reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.  

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando 

documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su 

demanda: 

(A) VIÑA CONCHA Y TORO S.A. fue fundada en 1883 por don Melchor Concha y Toro 

y don Ramón Subercaseaux Mercado con cepas originarias de Bordeux, Francia. 

La empresa en sus inicios mantuvo su carácter de negocio familiar hasta 1921, año 

en que la familia Concha decidió transformarla en sociedad anónima y emitió 

acciones entre los miembros de la familia. En 1933, estas acciones de comenzaron 

a transar en la Bolsa de Comercio de Santiago, y desde octubre de 1994 se transan 

en la Bolsa de Nueva York. A partir de 1991 se inicia un vasto plan de inversiones, 

que incluyó renovación tecnológica, el desarrollo de nuevas líneas de vinos, y la 

compra de terrenos con el objetivo de consolidar la producción de vinos de alta 

calidad. Además, en 1996 se materializó la primera inversión en el exterior a través 

de Trivento Bodegas y Viñedos en Mendoza, Argentina. Nuestra mandante se ha 

posicionado como la empresa vitivinícola más importante de nuestro país y entre 
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las 3 más importantes del mundo, lo que le ha valido un amplio reconocimiento en 

el mercado del vino. VIÑA CONCHA Y TORO S.A. es reconocida mundialmente. 

(B) Es fundamental destacar lo realizado por nuestra mandante con sus reconocidos 

vinos de la marca “LOS ROBLES”, los cuales pasaron a formar parte de la línea de 

productos vitivinícolas de VIÑA CONCHA Y TORO S.A. en el año 2008, cuando 

ésta adquirió Viña LOS ROBLES S.A., operación que incluyó una bodega de vino 

con capacidad de 20 millones de litros, una planta embotelladora y la totalidad de 

sus marcas comerciales, destacando entre estas la marca “LOS ROBLES”, la que 

distingue a uno de los vinos más importantes de la zona de Curico. Desde un 

comienzo, los vinos LOS ROBLES gozaron de reconocimiento en el mercado, lo 

que se vio reforzado con la fuerte estrategia de marketing emprendida por VIÑA 

CONCHA Y TORO S.A.  

(C) Nuestra representada cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la 

estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, 

las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial (“INAPI”). Dentro de ellas se encuentra la familia de marcas 

comerciales que corresponden o bien se estructuran sobre la expresión “LOS 

ROBLES” y que se detallan a continuación: 

 Registro Nº 890.422, “LOS ROBLES”, denominativa, para distinguir productos 

en clase 33.  

 Registro Nº 845.142, “LOS ROBLES ETIQUETA NEGRA”, mixta, para distinguir 

productos en clase 33. 

 Registro Nº 845.143, “LOS ROBLES ETIQUETA NEGRA”, mixta, para distinguir 

productos en clase 33. 

 Registro Nº 844.523, “LOS ROBLES ETIQUETA NEGRA”, mixta, para distinguir 

productos en clase 33. 

 Registro Nº 768.909, “LOS ROBLES EXCELENCIA”, denominativa, para 

distinguir productos en clase 33. 

(D) Estos registros son sólo una muestra del mejor derecho que asiste a nuestra 

representada respecto del nombre de dominio en disputa “losroblesltda.cl”, pues su 

marca comercial y signo distintivo se encuentra íntegramente incorporado en el 

nombre de dominio solicitado, sin que se haya insertado ningún elemento 
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diferenciador. Hacemos presente que añadir la abreviación “LTDA” no confiere 

distintividad al dominio solicitado, pues dicha expresión carece de reconocimiento o 

asociación con una persona o entidad en particular y se utiliza para denominar un 

vehículo societario. Por ello, al ser incorporada al dominio en disputa junto a la 

marca LOS ROBLES  de VIÑA CONCHA Y TORO, sólo se vincula esta expresión 

con nuestra representada, provocando un claro riesgo de confusión en los usuarios 

que sin duda, asociarán el dominio en disputa a VIÑA CONCHA Y TORO S.A. En 

resumen, “LOS ROBLES” es una marca adquirida, registrada y utilizada por nuestra 

mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le 

causará un grave perjuicio. 

(E) Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio “losroblesltda.cl” 

podrían pensar con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los 

viñedos y productos vitivinícolas de nuestra mandante que se reconocen por el 

signo LOS ROBLES. Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente 

comparación, la cual clarifica aún más la confusión que se producirá en el público 

consumidor. Como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, la 

demandada de autos se limitó a tomar la expresión “LOS ROBLES”, idéntica a la 

marca registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de nuestra 

mandante, modificanola sólo en su composición final, al adicionar el signo LTDA,  lo 

cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento 

diferenciador suficiente.  

(F) De esta manera, el dominio en disputa losroblesltda.cl aparece como un claro 

riesgo de confusión entre los usuarios de la red global Internet que evidentemente 

lo asociarán a nuestra mandante y a sus marcas, que gozan de fama y prestigio a 

nivel  nacional. Cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio 

erróneamente pensará que se trata de un sitio Web con información sobre los vinos 

o viñedos LOS ROBLES de nuestra mandante, siempre asociado a VIÑA CONCHA 

Y TORO S.A. En razón de todo lo anteriormente expuesto, corresponde rechazar la 

solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo 

contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está 

debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es 

utilizada por nuestra representada en Internet, que es reconocida por el público 

consumidor así como por los usuarios de Internet, todo lo cual llevaría a una 

inevitable confusión de los mismos. 
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En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 

 Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en su 

presentación. 

 Impresiones del sitio web www.conchaytoro.cl, www.radioalfaomega.cl, 

www.focuswine.cl, www.wikipedia.org, www.risa.cl, www.visitingchile.com, con 

información acerca de la viña y vinos Los Robles.  

 Copia fallos arbitrales recaídos sobre nombres de dominio. 

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y 

finalmente, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

 

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia 

y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que 

«Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio 

CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se 

compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente 

documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de 

la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, 

todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje 

para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de 

dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo 

determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas 

establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone 

el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Será de responsabilidad 

exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre 

abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, 

como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».  

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o 

requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación 

preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta 
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ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos 

involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser 

armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este 

sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se 

encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia 

deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad 

diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde 

analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis 

contempladas en la citada regla 14 RFR-CL. 

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los 

solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de 

publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a 

una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente 

porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante. 

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este 

sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta 

derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los 

siguientes presupuestos, a saber:  

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, 

marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en 

el nombre de dominio disputado; y 

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede 

verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la 

expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo 

de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación 

o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.  

5.-) Que se encuentra acreditado en autos que Viña Concha y Toro S.A., Segundo 

Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca LOS ROBLES, 

registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de 

presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados 

por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca LOS 

ROBLES, registro Nº 890422, que distingue vinos, clase 33, de fecha 2 de junio 
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de 2010, el cual es renovación del registro Nº 569356 del año 2000.  

6.-) Que, en consecuencia, conforme a los fundamentos de la única demanda de 

autos, corresponde decidir si efectivamente la Primera Solicitud contraría los 

derechos de la Segunda Solicitante sobre su marca LOS ROBLES. Al respecto, 

debe señalarse que la razón social del Primer Solicitante es «Comercial e 

Inversiones Los Robles Limitada», de manera que el análisis de posible 

afectación a tales derechos deberá realizarse considerando este antecedente y 

en todo caso sobre una base potencial, dada la ausencia de mayores 

antecedentes en autos acerca del Primer Solicitante. 

7.-) Que de conformidad a las pruebas aportadas por el Segundo Solicitante y no 

objetadas, consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca LOS ROBLES 

asociada a vinos. Por su parte, se desconoce el ámbito de actividades del Primer 

Solicitante, del cual sólo se conoce su razón social que alude a los giros 

“comercial e inversiones”. Dicha parte utiliza el nombre de dominio disputado 

como sitio web con información básica que no esclarece de modo alguno su 

ámbito operativo comercial, ya que a través de la URL 

<http://www.losroblesltda.cl> se accede a una página única con el contenido “Los 

Robles soluciones integrales”, datos de contacto, y la frase “Sitio web en 

construcción”, como consta a este árbitro tras haber accedido a la misma, de lo 

cual se ha dejado testimonio impreso en autos. 

8.-) Que la marca LOS ROBLES del Segundo Solicitante está incluida de manera 

íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que exige analizar las 

expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas 

mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o 

asociación. En la especie, el agregado «Ltda» no logra diferenciar el dominio en 

disputa de la marca LOS ROBLES, ya que es sabido que dicha expresión 

corresponde a la abreviatura del tipo societario «Limitada», con lo cual la fuerza 

distintiva y semántica del nombre de dominio litigioso se radica sin duda en el 

concepto «Los Robles». 

9.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio 

en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, cuyo ámbito de actividad comercial 

es desconocido en autos, resultaría indudablemente portador de un potencial 

riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y 
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lógicamente podrían asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo 

Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces —conforme al mérito de autos— 

que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el 

Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente 

adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial LOS ROBLES, 

en especial su derecho de exclusividad de uso. 

10.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, 

se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de 

prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, 

no habiendo comparecido el Primer Solicitante en autos, no obstante haber 

tenido la oportunidad para ello y habiendo sido notificado de todas las 

resoluciones dictadas, es evidente que dicha parte ha demostrado una falta de 

interés en los resultados de este proceso, lo que contrasta con la actividad 

desplegada por el Segundo Solicitante. Desde esta perspectiva, mal podría este 

sentenciador preferir la solicitud del Primer Solicitante en desmedro de la solicitud 

del Segundo Solicitante. 

11.-) Que se desconoce la data de constitución del Primer Solicitante, a diferencia de 

la marca LOS ROBLES del Segundo Solicitante, cuyo registro originario, como se 

ha dicho, se remonta al año 2000. 

12.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador 

concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de 

registro del nombre de dominio <losroblesltda.cl> presentada por Comercial e 

Inversiones Los Robles Limitada contraría los derechos válidamente adquiridos 

por Viña Concha y Toro S.A. sobre su marca comercial LOS ROBLES, 

cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 

14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los 

razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que 

resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer 

Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante. 

13.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «Las costas del 

arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo 

exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción 

[...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad 
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de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre 

de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia 

de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante 

haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo 

alguno para litigar». En la especie, no se configura ninguno de los presupuestos 

de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Primer 

Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje. 

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes 

del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, 

 

S  E      R  E  S  U  E  L  V  E: 

I.- Acoger la demanda deducida por Viña Concha y Toro S.A. y, en consecuencia, 

rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <losroblesltda.cl> 

presentada por Comercial e Inversiones Los Robles Limitada, RUT 76.153.764-4, 

ordenando su eliminación. 

II.- Asignar el nombre de dominio <losroblesltda.cl> a Viña Concha y Toro S.A.,  

RUT 90.227.000-0. 

III.- No condenar en costas a Comercial e Inversiones Los Robles Limitada. 

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente 

sentencia para los fines correspondientes. 

Rol Nº 6-21-2012. 

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de 

testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, 

y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8. 

 


