
MAT: Asignación de nombre de dominio “magiadelmaipo.cl” 1 

Santiago, siete de Agosto de dos mil seis. 2 

VISTOS: 3 

1.- Que por oficio Nº OF04375 de fecha 06 de Diciembre de 2.004, el 4 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de 5 

Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para 6 

resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de 7 

dominio “magiadelmaipo.cl”; entre don Martin Boni y Viña Concha y 8 

Toro S.A.; 9 

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a 10 

un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado 11 

“Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres 12 

de Dominio CL”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 13 

contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de 14 

Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo 15 

encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, 16 

fundado en su calidad de “Árbitro Arbitrador”; 17 

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 14 18 

de Diciembre de 2004, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro 19 

Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una 20 

audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje 21 

para el día 28 de Diciembre de 2004 a las 11:00 horas en las oficinas 22 

del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta 23 

certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones 24 

registrados en NIC Chile; 25 

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo 26 

comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a 27 

cabo el día 28 de Diciembre de 2004, con la asistencia de la parte 28 

de don Martin Boni, representado por el abogado don José Vásquez 29 

Montero, quien acreditó poder suficiente, y de la parte de Viña 30 
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Concha y Toro S.A., representada por el abogado don Fernando 1 

Ureta Icaza, quien acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la 2 

designación de otros apoderados para actuar con la misma 3 

representación;  4 

5.- Que con fecha 17 de enero de 2005, los apoderados de ambas 5 

partes plantearon a este tribunal arbitral solicitudes para suspender el 6 

procedimiento, por lo que con fecha 24 de enero del mismo año se 7 

resolvió suspender el procedimiento hasta el día 10 de marzo de 8 

2005, fecha fijada, además, como plazo para que las partes 9 

presentaran sus pretensiones ante este Juez Árbitro. 10 

6.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de 11 

Viña Concha y Toro S.A., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus 12 

pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio 13 

magiadelmaipo.cl, fundado esencialmente en la importancia e 14 

identificación que tiene sobre la denominación "Maipo", para lo cual 15 

sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que Viña Concha y Toro S.A. está 16 

en el mercado de la producción de vinos desde el año 1883, cuando 17 

tomaron la decisión de explotar el potencial vitivinícola del valle del 18 

Río Maipo, teniendo la viña un explosivo desarrollo ocupando 19 

actualmente los primeros lugares en cuanto a exportación 20 

vitivinícola. Que hacia 1948 se fundó la Viña Maipo en el corazón del 21 

Valle del Maipo, la que fue adquirida por Viña Concha y Toro S.A. en 22 

el año 1968, imprimiéndole el sello que hoy distingue a Viña Maipo, su 23 

dedicación a la producción vitivinícola de exportación, 24 

convirtiéndose en una suerte de Viña Boutique, razón por la cual ha 25 

requerido ante las autoridades de diversos países el registro de sus 26 

marcas más importantes que dan nombre a la Viña: “MAIPO” y 27 

“VIÑA MAIPO”, experimentando un fuerte crecimiento 28 

posicionándola entre las viñas más grandes de Chile. Muchos de los 29 

vinos de la Viña Maipo han recibido importantes premios y 30 
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reconocimientos en revistas especializadas, adjuntándose copias de 1 

algunos de ellos; b) Que Viña Concha y Toro tiene numerosas marcas 2 

registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial del 3 

Ministerio de Economía, sin perjuicio de su titularidad sobre numerosas 4 

solicitudes y registros marcarios en el extranjero. Se citan los siguientes 5 

registros en Chile que contienen la palabra “MAIPO” las que 6 

conforman una verdadera familia de marcas: Denominación: 7 

“MAIPO”, Registro Nº 604.638, clase 33, que corresponde a la 8 

renovación del registro N° 375.385, que a su vez corresponde a la 9 

renovación del registro N° 242.494, que a su vez corresponde a la 10 

renovación del registro N° 179.715; Denominación: “VIÑA MAIPO”, 11 

Registro Nº 682.417, clase 32, que corresponde a la renovación del 12 

registro N° 417.124, que a su vez corresponde a la renovación del 13 

registro N° 278.890, que a su vez corresponde a la renovación del 14 

registro N° 189.670; Denominación: “VIÑA DEL ALTO MAIPO”, Registro 15 

Nº 708.823, clase 41; Denominación: “VIÑA DEL ALTO MAIPO”, Registro 16 

Nº 708.824, clase 43; c) Que las palabras “Magia” y “del” carecen de 17 

distintividad, y toda vez que la contraria se dedica precisamente a la 18 

comercialización de productos de la clase 33, el nombre de dominio 19 

pedido induciría a los consumidores a pensar que este se referiría a 20 

un efecto sobrenatural que producirían los vinos “Maipo”, y dentro 21 

de estos aquellos correspondientes a los de la Viña Maipo, toda vez 22 

“Maipo” es la única palabra que efectivamente destaca en la 23 

expresión, y corresponde a una marca registrada de la Viña para 24 

productos de la clase 33; d) Que asimismo, es la titular de una serie 25 

de nombres de dominio, que se relacionan con la Viña Maipo. Se 26 

citan: maipo.cl, viñamaipo.cl, vinosmaipo.cl, senderosdelmaipo.cl, 27 

rutaaltomaipo.cl, maipovalley.cl, maipoltda.cl, vinamaipo.com; e) 28 

Que, el explosivo desarrollo y masificación de Internet, ha dado lugar 29 

en los últimos años a una serie de conflictos jurídicos, uno de ellos 30 
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dice relación con los “nombres de dominio”. El nombre dominio es 1 

una “dirección electrónica” o “denominación” por medio de la cual 2 

un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de ésta, 3 

buscándose de esta forma que quien se identifique con un nombre 4 

corresponda efectivamente a dicha entidad, organización o 5 

empresa. Que debido al radical aumento de usuarios de Internet han 6 

surgido conflictos, para cuya solución en el derecho comparado y 7 

en nuestro país se ha efectuado una inmediata y lógica relación 8 

entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, los que 9 

comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos. 10 

Que, tanto la doctrina extranjera como nacional han considerado 11 

esta estrecha relación, y por ende han considerado que la resolución 12 

de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser 13 

resuelta, entre otras consideraciones, atendiendo a la titularidad de 14 

registros marcarios para el signo pedido como dominio. Que, cabe 15 

tener presente la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de 16 

Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution 17 

Policy “UDRP”) que reconoce como aspecto fundamental para la 18 

resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios 19 

para el signo en cuestión, criterio recogido por los artículos 20, 21, y 20 

22 del Reglamento de NIC Chile. Que, asimismo hay que tener 21 

presente que en este caso, si se asignara el nombre de dominio a la 22 

contraparte se estaría produciendo una dilución de la capacidad 23 

identificatoria de las marcas “VIÑA MAIPO”, “MAIPO” y “VIÑAS DEL 24 

ALTO MAIPO” de la segunda solicitante y podría causar confusión a 25 

los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio 26 

“magiadelmaipo.cl” con la intención de informarse sobre los 27 

productos que comercializa ésta. Que por su parte, el criterio de la 28 

notoriedad del signo pedido postula que el titular de un nombre de 29 

dominio debe ser quien le haya conferido a la marca reproducida 30 
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en el mismo, fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o 1 

internacional. Que, este criterio es aplicable en la especie, teniendo 2 

la segunda solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio 3 

en disputa, debido a la fama y prestigio a nivel nacional e 4 

internacional que le ha otorgado a las denominaciones “MAIPO” y 5 

“VIÑA MAIPO”. Que las normas del Convenio de París tienen plena 6 

vigencia y aplicabilidad en Chile, teniendo rango de Ley. Sus normas 7 

protegen las marcas famosas y notorias respecto de su explotación 8 

ilegítima por terceros, en el caso de autos de asignarse el dominio al 9 

primer solicitante éste estaría utilizando la expresión MAIPO que da 10 

identidad al nombre de Viña Maipo, siendo además un competidor 11 

directo en la actividad económica de la Viña, razones por las cuales 12 

se estarían violando las disposiciones del convenio citado; f) Que, 13 

como se ha señalado, en cuanto a registros marcarios, la segunda 14 

solicitante es titular de registros para las expresiones “MAIPO” y “VIÑA 15 

MAIPO” en Chile, así como de varios registros en más de 40 países, en 16 

cambio, el primer solicitante no es titular de ningún registro marcario 17 

para el signo “Maipo”, ni ninguno similar; g) Que la titularidad de los 18 

registros recién citados, y la titularidad sobre distintos nombres de 19 

dominio en “.cl” y “.com” que contienen la expresión “Maipo”, 20 

hacen concluir que sería la segunda solicitante la titular del mejor 21 

derecho para la obtención del nombre de dominio disputado en 22 

autos; h) Que la larga data de los registros marcarios citados, 23 

acredita que Viña Concha y Toro S.A. habría conferido fama, 24 

notoriedad y distintividad al signo “Maipo” y a sus derivaciones, a 25 

través de la comercialización de los productos identificados bajo 26 

dicha denominación; i) Que, con el fin de respaldar sus alegaciones, 27 

la segunda solicitante acompañó: i.1) fotocopia de los títulos de 28 

registro de las marcas “MAIPO” y “VIÑA MAIPO”; i.2) fotocopia de 29 

documentos que dan cuenta de la titularidad sobre los nombres de 30 
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dominio “vinamaipo.com”, “vinamaipo.cl”, “vinosmaipo.cl”, 1 

“senderosdelmaipo.cl”, “rutaaltomaipo.cl”, “maipovalley.cl”, 2 

“maipoltda.cl”, “maipo.cl”; i.3) fotocopia de 16 páginas de artículos y 3 

revistas suecas en que se hace alusión a la Viña Maipo y sus vinos; i.4) 4 

fotocopia del periódico sueco “GT” de fecha 25 de junio de 2004 en 5 

que se promocionan vinos de Viña Maipo; i.5) fotocopia de 2 6 

páginas de una revista finesa en que se promociona el Cabernet 7 

Sauvignon 2003 de la Viña Maipo; i.6) fotocopia de certificados de 8 

registro o título respecto de la marca “MAIPO” en 13 países; i.7) 9 

fotocopia de certificados de registro o título respecto de la marca 10 

“VIÑA MAIPO” en 8 países; i.8) fotocopia de la sentencia del 11 

Departamento de Propiedad Industrial N° 122831. 12 

7.- Por su parte, de acuerdo con las normas de procedimiento 13 

fijadas, la parte de don Martín Boni, estando dentro de plazo, hizo 14 

también valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones sobre el 15 

nombre de dominio en cuestión, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) 16 

Que el primer solicitante ha inscrito el nombre de dominio 17 

“magiadelmaipo.cl” cuya obra intelectual le pertenece, nombre de 18 

dominio único e inconfundible, y por lo tanto no nos encontramos 19 

ante un nombre idéntico o confusamente similar a la marca de 20 

producto o servicio sobre la cual la segunda solicitante tenga 21 

derechos o un nombre por el cual ésta sea conocida; b) Que el 22 

segundo solicitante no tiene registrada la expresión 23 

“magiadelmaipo.cl”, que de los vocablos que componen esta 24 

expresión ha utilizado “Maipo”, existiendo en NIC Chile 25 

aproximadamente 70 nombres de dominio que contienen la 26 

expresión “Maipo” con diversos titulares, por lo que no puede 27 

concluirse que la expresión “magiadelmaipo.cl” causaría confusión 28 

en los usuarios o perjuicio a Concha y Toro; c) Que el nombre de 29 

dominio inscrito por el primer solicitante es un todo y no puede ser 30 
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visualizado por partes, puesto que pretender lo contrario resultaría 1 

contradictorio a todos los principios que informan la materia; d) Que 2 

el primer solicitante tiene un derecho o interés legítimo en el nombre 3 

de dominio inscrito, puesto que desde hace algún tiempo ha 4 

desarrollado el vino denominado “Magia del Maipo”, el que ha 5 

recibido varios galardones en competencias y encuentros 6 

internacionales, además de haber constituido la sociedad de 7 

responsabilidad limitada “Sociedad Comercializadora Bodega y 8 

Viñedos La Magia del Maipo Limitada”, con nombre de fantasía 9 

Viñedos La Magia del Maipo Ltda., habiendo comprado 10 

aproximadamente 21 hectáreas plantadas con uvas categoría 11 

premium con el fin de potenciar la marca del vino, su desarrollo y 12 

comercialización masiva; e) Que se cita el artículo 22 del 13 

Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del 14 

Dominio CL, argumentando que la inscripción del primer solicitante 15 

no es abusiva y se ha solicitado de buena fe, lo que se encontraría 16 

demostrado por haber ganado premios con sus productos, ha 17 

invertido en desarrollo e infraestructura, ha constituido una persona 18 

jurídica con dicho nombre, potenciando así una actividad 19 

económica que desarrolla; f) Que existe un sinnúmero de marcas 20 

comerciales inscritas a nombre de terceros que contienen la 21 

expresión “Maipo”, evocativo de la procedencia de los productos, el 22 

cual no puede ser expropiado por terceros e impedir su utilización, 23 

siendo unánime la jurisprudencia marcaria al respecto, citándose un 24 

fallo al efecto; g) Que el principio de “first come, first served”, 25 

aforismo técnico que recoge el tradicional aforismo jurídico “prior in 26 

tempore prior in iure”, tendrá aplicación en todos aquellos casos en 27 

que las partes estén en igualdad de condiciones y teniendo plena 28 

vigencia, debe ser aplicado al caso de autos, citándose al efecto el 29 

artículo 8° del Anexo 1 sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje 30 
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del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del 1 

Dominio CL. 2 

8.- De las presentaciones de cada parte, con fecha 16 de marzo de 3 

2005 se dio traslado para contestar o rebatir las pretensiones o 4 

aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes, el que 5 

fue evacuado por ambas partes. Esencialmente, ambas partes 6 

reiteran sus argumentos, y agregan otros que serán referidos en los 7 

puntos siguientes. 8 

9.- La parte de Viña Concha y Toro S.A. sostuvo en su contestación 9 

a la demanda del primer solicitante lo siguiente: a) Que el nombre de 10 

dominio “magiadelmaipo.cl” pugna directamente con sus intereses, 11 

toda vez que contiene la expresión “Maipo”, y es esta expresión la 12 

que da la identidad a las marcas “Maipo” y “Viña Maipo”. Que 13 

además, debe considerarse que ambas partes desarrollan el mismo 14 

rubro comercial, esto es la producción de vinos; b) Que si bien es 15 

cierto la segunda solicitante no tiene registrada la expresión “Magia 16 

del Maipo”, no es menos cierto que el primer solicitante tampoco la 17 

tiene registrada, y las solicitudes presentadas por éste ante el 18 

Departamento de Propiedad Industrial para dichas marcas se 19 

encuentran con oposiciones cursadas en tiempo y forma por parte 20 

de la segunda solicitante, oposiciones que dejan en evidencia la 21 

falta de interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de 22 

dominio; c) Que, con el fin de respaldar las alegaciones de su 23 

contestación, la segunda solicitante acompañó: c.1) fotocopia de 24 

oposición presentada por Viña Concha y Toro contra la solicitud N° 25 

662.622 para la expresión “Viñedos La Magia Del Maipo” de 26 

Sociedad Comercializadora Bodega y Viñedos La Magia del Maipo 27 

Limitada; c.2) fotocopia de oposición presentada por Viña Concha y 28 

Toro contra la solicitud N° 662.623 para la expresión “La Magia Del 29 

Maipo” de Sociedad Comercializadora Bodega y Viñedos La Magia 30 
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del Maipo Limitada; c.3) fotocopia de oposición presentada por Viña 1 

Concha y Toro contra la solicitud N° 662.621 para la expresión 2 

“Bodega y Viñedos La Magia Del Maipo” de Sociedad 3 

Comercializadora Bodega y Viñedos La Magia del Maipo Limitada; 4 

c.4) fotocopia de oposición presentada por Viña Concha y Toro 5 

contra la solicitud N° 662.620 para la expresión “Bodega La Magia Del 6 

Maipo” de Sociedad Comercializadora Bodega y Viñedos La Magia 7 

del Maipo Limitada; 8 

10.- La parte de don Martin Boni sostuvo en su contestación a la 9 

demanda de la segunda solicitante lo siguiente: a) Que no puede 10 

desconocerse la historia y prestigio de Viña Concha y Toro, pero ello 11 

no puede transformarse en motivo de exclusión de los demás 12 

partícipes del mercado. De la misma forma, Viña Concha y Toro no 13 

puede pretender adueñarse del nombre de un lugar o sector 14 

geográfico del país, puesto que ello resultaría abusivo; b) Que existen 15 

numerosas marcas que contienen la expresión “Maipo”, registradas a 16 

nombres de otros titulares diferentes a la segunda solicitante y en la 17 

misma clase 33. Se citan al efecto numerosos registros. Que lo anterior 18 

demostraría que la expresión “Maipo” en materia marcaria no es de 19 

exclusividad de Viña Concha y Toro, así como tampoco en materia 20 

de nombres de dominio. c) Que la contraria al analizar el nombre de 21 

dominio sub-lite lo hace destacando sólo un vocablo de éste, pero lo 22 

que debe analizarse es el conjunto del nombre de dominio solicitado. 23 

Así, puede apreciarse que el nombre de dominio 24 

“magiadelmaipo.cl” contiene elementos que en su conjunto le 25 

otorgan una fisonomía e identidad propia, existiendo diferencias 26 

gráficas y fonéticas que permiten distinguirlo de los que son de 27 

titularidad de la segunda solicitante. Que estas diferencias hacen 28 

que sea imposible que los usuarios puedan confundir el nombre de 29 

dominio solicitado con alguno perteneciente a la contraparte; d) 30 
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Que el solicitante, a través de la sociedad Magia del Maipo Ltda. ha 1 

participado en importantes concursos internacionales obteniendo 2 

reconocimientos para su vino “Magia del Maipo”. Se citan numerosos 3 

premios al efecto. e) Que la sociedad del solicitante Sociedad 4 

Comercializadora Bodega y Viñedos La Magia del Maipo Limitada 5 

solicitó con fecha 13 de octubre de 2004, número de solicitud 6 

662.623, la marca denominada “La Magia del Maipo” para las clases 7 

16, 31 y 33; f) Que el actuar del primer solicitante ha sido 8 

absolutamente de buena fe; g) Que, de conformidad a todos los 9 

antecedentes expuestos, le asiste un mejor derecho en el nombre de 10 

dominio que solicitara; h) Que en el caso de autos encuentra plena 11 

aplicación el principio “first come, first served”, ello no obstante 12 

haberse acreditado que es al primer solicitante a quien le asiste el 13 

mejor derecho para la utilización del nombre de dominio en 14 

cuestión; i) Que con el fin de respaldar las alegaciones de su 15 

contestación, el primer solicitante acompañó: i.1) tres copias 16 

autorizadas de escrituras de compraventa “Martin Boni y Otro a 17 

Agrícola Cardonal Alto Limitada”, correspondientes a tres 18 

propiedades agrícolas; i.2) copia autorizada de escritura de 19 

constitución de Sociedad Comercializadora Bodega y Viñedos La 20 

Magia del Maipo Limitada; i.3) copia autorizada de protocolización 21 

extracto de constitución de Sociedad Comercializadora Bodega y 22 

Viñedos La Magia del Maipo Limitada; i.4) certificado de dominio 23 

vigente de Parcela 10, proyecto de Parcelación “El Escorial”, Paine, a 24 

nombre de Martin Boni y Otro; i.5) certificado de dominio vigente de 25 

derechos de aguas de la Parcela 10, proyecto de Parcelación “El 26 

Escorial”, Paine, a nombre de Martin Boni y Otro; i.6) certificado de 27 

dominio vigente de Parcela 11, proyecto de Parcelación “El Escorial”, 28 

Paine, a nombre de Martin Boni y Otro; i.7) certificado de dominio 29 

vigente de derechos de aguas de la Parcela 11, proyecto de 30 
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Parcelación “El Escorial”, Paine, a nombre de Martin Boni y Otro; i.8) 1 

certificado de dominio vigente de Parcela 12, proyecto de 2 

Parcelación “El Escorial”, Paine, a nombre de Martin Boni y Otro; i.9) 3 

certificado de dominio vigente de derechos de aguas de la Parcela 4 

12, proyecto de Parcelación “El Escorial”, Paine, a nombre de Martin 5 

Boni y Otro; i.10) 9 diplomas de premios obtenidos en concursos 6 

internacionales de vino; i.11) formulario del Departamento de 7 

Propiedad Industrial de fecha 13 de octubre de 2004, folio N°662623, 8 

con el que Sociedad Comercializadora Bodega y Viñedos La Magia 9 

del Maipo Limitada solicitó la inscripción de la marca “La Magia del 10 

Maipo”; i.12) copias de tramitación de 10 diferentes marcas que 11 

incluyen la expresión “Maipo”, para la clase 33, a nombre de 12 

diferentes personas naturales y jurídicas; i.13) copias de 2 sentencias 13 

en arbitrajes sobre nombres de dominio CL; j) Que, en su 14 

presentación, el primer solicitante impugnó los documentos 15 

acompañados por los apoderados de la segunda solicitante para 16 

acreditar la representación alegada, por no haberse cumplido en su 17 

otorgamiento con las formalidades establecidas en el Código 18 

Orgánico de Tribunales; k) Que, en su presentación además, el primer 19 

solicitante objetó los documentos acompañados por la segunda 20 

solicitante en el primero otrosí de su escrito de demanda, por tratarse 21 

de fotocopias simples, de las cuales no consta su integridad ni su 22 

autenticidad;  23 

11.- Que por resolución de fecha 05 de abril de 2005 se proveyeron 24 

las contestaciones de cada parte, quedando en resolver en la 25 

definitiva respecto de las impugnaciones y objeciones de 26 

documentos hechas valer en autos, y en vista del procedimiento 27 

acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer 28 

valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus 29 

pretensiones, como de hecho ocurrió, y por estimar que no existían 30 
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hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, omitió recibir la 1 

causa a prueba, y dictó la resolución autos. 2 

12.- Que ambas partes realizaron nuevas presentaciones, 3 

esencialmente reiterando sus argumentos y, en el caso del primer 4 

solicitante, reiterando su impugnación y objeción a los documentos 5 

presentados por la segunda solicitante, todo lo cual se encuentra 6 

contenido en escritos anteriores y no aportan nuevos elementos 7 

sustanciales para la resolución del caso. 8 

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: 9 

13.- Que, respecto de la impugnación y objeciones deducidas por el 10 

primer solicitante, la primera, de los documentos acompañados al 11 

proceso por los apoderados de Viña Concha y Toro S.A. para 12 

acreditar la representación alegada, y las segundas, de los 13 

documentos de prueba acompañados por la parte de Viña Concha 14 

y Toro S.A., este Tribunal Arbitral desestimará ambas, por no haberse 15 

alegado oportunamente la impugnación, y respecto de los 16 

documentos objetados, por requerir todos los antecedentes y 17 

documentos presentados para una cabal y completa información 18 

acerca de la materia debatida. 19 

14.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la 20 

necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho 21 

sobre el nombre de dominio “magiadelmaipo.cl”, basado en 22 

argumentos de hecho, toda vez que ninguno de los solicitantes ha 23 

acreditado tener un derecho preferente sobre idéntica 24 

denominación fundado en alguna forma de protección jurídica, esto 25 

es, nombre comercial, marca comercial o de fábrica; 26 

15.- Que no obstante lo expuesto en el número anterior, este Árbitro 27 

ha revisado las solicitudes de registro de marcas comerciales 28 

aludidas por el primer solicitante, específicamente la solicitud Nº 29 

662.623, de la marca “La Magia del Maipo”, verificando que dicha 30 
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solicitud de registro, no obstante la oposición planteada por el 1 

segundo solicitante,  fue acogida parcialmente a registro para 2 

distinguir productos de las clases 16 y 31; 3 

16.- Que atendido lo expuesto en los numerales anteriores, los 4 

argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados, también 5 

permiten a este Árbitro sostener que ambas partes están de buena 6 

fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se 7 

contemplan en el Reglamento. En efecto, desvirtuando los 8 

argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en 9 

conflicto contenga la palabra o denominación “Maipo” como uno 10 

de sus componentes, en ningún caso permite sostener que el primero 11 

se trata de un solicitante de mala fe. 12 

17.- Que entonces, aplicando un criterio concordante al expuesto, 13 

cabe entonces determinar en que medida el nombre de dominio 14 

solicitado tiene alguna similitud con la denominación “Maipo”, en 15 

términos de afectar substancialmente la actividad de la titular de 16 

esta última. Esta situación, a juicio de este Árbitro, no ocurre por las 17 

siguientes razones: 18 

a) Desde el punto de vista de la composición de ambas expresiones, 19 

estas son efectiva y notoriamente diferentes, estando la primera 20 

compuesta de cinco letras, y el nombre de dominio en disputa de 21 

trece letras; 22 

b) Sin perjuicio de encontrarse la primera íntegramente contenida en 23 

la última, el nombre de dominio en cuestión presenta importantes 24 

diferencias por la inclusión de las palabras o expresiones “magia” y 25 

“del”, por lo que desde un punto de vista gráfico, los términos 26 

resultan aptos para una correcta distinción de los mismos; 27 

c) Que también desde un punto de vista fonético, las diferencias de 28 

los términos en análisis permiten presumir seriamente la ausencia de 29 

confusión de los mismos entre los usuarios de internet, de permitirse su 30 
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coexistencia. 1 

18.- Que a mayor abundamiento, para este Juez Árbitro, la 2 

existencia de las palabras o expresiones “magia” y “del” como 3 

elementos diferenciadores entre los signos, resultan suficientes para 4 

distinguir substancialmente un nombre de otro, y permiten concluir 5 

que la expresión solicitada como nombre de dominio forma un 6 

conjunto de suyo diferente y novedoso, lo que permite presumir que 7 

su uso por un titular distinto de la segunda solicitante, no interferirá 8 

con las actividades propias de esta última, ni causará equívocos en 9 

el público usuario de internet. 10 

19.- Que dentro de la misma línea de argumentación, reviste 11 

especial consideración para este Árbitro, el hecho que la segunda 12 

solicitante ha utilizado como principal argumentación en autos su 13 

titularidad, y la importancia e identificación respecto de la palabra 14 

"Maipo", no obstante ser un hecho público y notorio que dicha 15 

expresión, a título general, corresponde precisamente a una 16 

denominación geográfica, y que como tal constituye: a) el nombre 17 

de la Provincia de Maipo perteneciente a la Gobernación Regional 18 

de Santiago; b) el nombre del río Maipo, que riega todo el valle 19 

Central de Santiago; c) el nombre de la I. Municipalidad de Isla de 20 

Maipo; d) el nombre del volcán Maipo; e) el nombre del Cajón del 21 

Maipo, falla geográfica que contiene en sus márgenes muchas 22 

cumbres de la zona central del país; f) el nombre del centro urbano 23 

San José de Maipo. De esta manera, sirviendo la expresión en análisis 24 

para identificar diversos hitos geográficos, que puede señalar, 25 

asimismo, el lugar de procedencia de una amplia variedad de 26 

elementos, siendo en consecuencia de uso común y general, resulta 27 

carente de asidero la pretensión de una utilización exclusiva y 28 

excluyente de la misma. 29 

20.- Que en el mismo orden de ideas expuesto en el considerando 30 
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anterior, desde el punto de vista de la legislación específica 1 

aplicable a la actividad o giro de ambas partes, Ley Nº 18.455 que 2 

fija las normas sobre producción elaboración y comercialización de 3 

alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y su reglamento 4 

contenido en el D.S. N° 464 de 14/12/94, la expresión “Valle del 5 

Maipo” es una denominación de origen legalmente consagrada 6 

para distinguir vinos, y que como tal, es un vocablo común y de uso 7 

general para los productores de vinos de esa región, calidad que 8 

ambas partes han acreditado en autos. De ahí que tampoco resulta 9 

válida para este Árbitro la argumentación del segundo solicitante en 10 

autos, respecto a atribuirse una titularidad, importancia e 11 

identificación exclusiva con la expresión "Maipo".  12 

21.- Que, a su vez, los antecedentes allegados a estos autos, 13 

permiten tener por acreditada la actividad desarrollada por el primer 14 

solicitante, asociada a la expresión cuya inscripción constituye el 15 

objeto del presenta arbitraje, lo que reafirma la convicción a la que 16 

ha llegado este sentenciador en el sentido del legítimo interés y 17 

buena fe que ha inspirado la solicitud del primer solicitante. 18 

22.- Que si bien este Árbitro ha sostenido reiteradamente en 19 

sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de 20 

dominio, la regla general del principio de “first come, first served”, no 21 

resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto sí corresponde 22 

aplicarlo, por las siguientes razones: a) Por que dicho principio se 23 

ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de 24 

nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente 25 

aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus 26 

derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) 27 

Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por 28 

medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de don 29 

Martin Boni tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la 30 
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buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido 1 

principio; 2 

23.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las 3 

facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe 4 

ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe 5 

resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las 6 

normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que 7 

precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha 8 

valorado la prueba acompañada por el primer solicitante para 9 

respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a 10 

este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de 11 

dominio “magiadelmaipo.cl”;  12 

24.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla 13 

en su Art. 6º que “Por el hecho de solicitar la inscripción de un 14 

nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante 15 

acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse 16 

por todas las normas contenidas en el presente documento, sin 17 

reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 14 del 18 

Reglamento dispone expresamente que “Será de responsabilidad 19 

exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas 20 

vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la 21 

competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos 22 

válidamente adquiridos por terceros.”. 23 

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la 24 

Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del 25 

Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de 26 

Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el 27 

sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas 28 

aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto 29 

en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. 30 
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RESUELVO: 1 

1.- Asignar el nombre de dominio “magiadelmaipo.cl” a la parte 2 

de don Martin Boni. Rechazase la solicitud presentada por el 3 

segundo solicitante, Viña Concha y Toro S.A. 4 

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez 5 

Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas 6 

serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el 7 

proceso. 8 

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin 9 

perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo 10 

electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su 11 

costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo. 12 

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de 13 

Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de 14 

la misma los testigos que más abajo se indican. 15 

 16 

 17 

 18 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. 19 

 20 
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 23 

Alejandro Muñoz Danesi        Carmen Gloria García Maragaño 24 

C.I. Nº 12. 659.135-7                 C.I. Nº 11.708.049-8 25 
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