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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
maipoalto.cl

Santiago, veintisiete de abril de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha 23 de junio de 2008, don Javier Antonio Rodriguez Manriquez,
domiciliado en Parcela 11. San Juan de Pirque. Casilla 316, Pirque, Santiago,
solicité la inscripcién del nombre de dominio “maipoalto.cl”.

Posteriormente, con fecha 21 de julio de 2008, la sociedad Vifia Concha y
Toro S.A., sociedad de su giro, domiciliada en Nueva Tajamar 481, Torre Norte ,
Piso 15°, Edificio World Trade Center, representada por el Estudio Sargent &
Krahn, domiciliado en Av. Andrés Bello N2 2711, Piso 199, Las Condes, Santiago,
solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “maipoalto.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 9814 de 20 de noviembre de 2008 se
designd al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre
la inscripcién del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las

partes mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.
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Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefalada, ambas partes, y no se produjo
avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 70, 84 y 87 consta que las partes respectivas hicieron valer sus
derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 90 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el que nadie evacuo.

A fs. 91, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “maipoalto.cl”.

A fojas 154, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 23 de junio de 2008, don Javier Antonio
Rodriguez Manriquez, solicité la inscripcion del nombre de dominio “maipoalto.cl”.

Que posteriormente, con fecha 21 de julio de 2008, la sociedad Vifa Concha y
Toro S.A., solicitdé igualmente la inscripcidbn del mismo nombre de dominio
“‘maipoalto.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
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CL".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al
presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos
legales segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de
conciliacién y/o de fijacién del procedimiento sefialada, ambas partes y no hubo
avenimiento, segun consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de diez
concedidos a las partes para que hicieran valer sus respectivos derechos y
alegaciones, el primer solicitante expresa que su solicitud del nombre de dominio
en disputa se realiz6 el 23 de junio de 2008 y el respectivo pago el 18 de julio del
mismo afo, lo que acreditaria con los documentos que acompana.

Senala también, que el uso de la denominacion de “Maipu — Alto” se realizaria en
su vino desde el afno 2005 en sus botellas de cabernet sauvignon, lo que se
comprobaria en las etiquetas de la Vina “Corcoran Gallery”, la que estaria
debidamente registrada en el Ministerio de Economia, a su nombre en la clase 33.
Que acompanaria copia del registro de dicha marca a su nombre y una etiqueta
original de la misma y de otros registros relacionados con la razén o motivo, para

registrar “maipoalto.cl”, como lo serian “’enotourpirque.cl” y “enoturismopirque.cl”.

Afirma ademas, que la ubicacién de su vifedo es en la zona denominada “Maipo
Alto”, el cual se encontraria registrado como vifiedo ante el SAG y precisamente
en la ribera del Rio Maipu, donde por coordenadas de GPS, estaria situado en el

mismisimo “Maipo Alto”. Lo anterior le conferiria una delimitacion territorial del

157



area en el cual se encuentra produciendo y embotellando. Que esa razén seria
basica para registrar el nombre de dominio en disputa a su nombre, ya que seria
por identidad topografica, climatica, geolégica y organoléptica, lo que seria
denominado “Maipo Alto”. Que por lo anterior, lo que produciria y embotella es el
Maipo Alto, lo que reforzaria su identidad y notoriedad del vifiedo.

Que otro motivo que habria motivado su registro, fue el poder desarrollar toda la
historia vitivinicola de esta zona, con la calidad de su vino, por el lugar donde esta
ubicado, por medio de la Web.

Que otra razdn, agrega, es que seria la unica Vifia Jardin en Chile y de caracter
organico, como estaria acreditado en el SAG, segun Acta que acompanaria de
fecha 9 de diciembre de 2008. Senala que esta prueba seria basica para
argumentar que produciria el vino con las auténticas caracteristicas organolépticas
del Maipo Alto y que no existiendo ningun otro vifiedo en todo el Maipo Alto con
esa autenticidad vitivinicola. Afirma ademas, que la Unica razén que lo motivo para
registrar “Maipoalto”, fue la de proteger la elaboraciéon de su vino, su historia y
tradicion sobre una base sustentable en el Maipo Alto.

TERCERO: Que el segundo solicitante al hacer valer sus derechos expresa, que
Vifia Concha y Toro S.A., fue fundada en el afio 1883, por don Melchor Concha y
Toro y don Ramén Subercaseaux Mercado, con cepas originarias de Bordeaux,
Francia. Que la empresa tuvo un caracter familiar hasta 1921, en que la familia
Concha decidié transformarla en sociedad an6nima, emitiendo acciones entre los
miembros de la familia, las que se transarian en la Bolsa de Nueva York desde
octubre de 1994. Que desde 1991 se habria iniciado un vasto plan de inversiones,
que incluyé renovacién tecnoldgica, 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 habria consolidado la primera inversion en el

exterior Argentina.
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Agrega, que cuenta con diversos viiiedos y bodegas para la produccion de sus
vinos y que uno de los mas importantes se encontraria en el Valle del Maipo, el
cual gracias a sus condiciones climaticas y de suelo, permiten el cultivo de
variedad de cepas, las cuales tendrian un prestigio internacional.

Expresa que tendria vifiedos en el Valle del Limari, Rapel, Casablanca, Pirque,
Colchagua, Curicé y Maule.

Que poseeria la mas extensa red de distribucion de vinos en Chile, y seria la vifia
con mayor participacién en el mercado nacional.

Finalmente afirma que seria el mayor exportador de vino chileno, tanto en volumen
como de ingresos.

Senala que ha sido lider en la creacién de marcas, conquistando de esa manera
nuevos segmentos de mercados, desde vinos de calidad Premium a vinos
populares.

Expresa igualmente que es titular de los nombres de dominio “vinasaltomaipo.cl”,

“valledelmaipoalto.cl”, “rutaaltomaipo.cl”, “altodelmaipo2.cl” y “elmaipo.cl’,
“maipo.cl”, “‘maipoltda.cl”, “maipovalley.cl”, “rutadelmaipo.cl”,
“senderosdelmaipo.cl”,  “valledelmaipo.cl”,  “vallemaipo.cl”,  “vinamaipo.cl’,
“vinamapo.cl”, “vifalasdelmaipo.cl”, “vinamaipo.cl”, “vilapaloalto.cl”,

“vinasdelmaipo.cl”, “vinedosdelmaipo.cl”’, “vinasdelatomaipo.cl”, “vinodelmaipo.cl”,
“vinomaipo.cl”, “vinos-maipo.cl”, “vinosdelmaipo.cl”, “vinosdemaipo.cl”,
“vinadelmaipo.cl”, “buin-maipo.cl” y “comercialmaipo.cl”. Que se apreciaria de
dichos nombres de dominio que corresponden a los términos “Maipo” y “Alto” y
que seria titular de las marcas comerciales “Maipo”, registro 604.638; “Vina
Maipo”, registro 682.417; “Vina Maipo”, registro 712.032; todas denominativas
para la clase 33. “Vinas del Alto Maipo”, registros 708.823 y 708.824, para
distinguir servicios de las clases 41 y 43.

Que por lo anterior afirma, que se habria preocupado de registrar todas aquellas
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marcas a sus productos, establecimientos comerciales y servicios ante el
Departamento de Propiedad Industrial, en las diferentes clases que forman parte
de su rubro y que se conforman por la denominacién “Vifa Maipo” y “Vinas del
AltoMaipo”, por lo que el nombre de dominio en disputa seria casi idéntico a la
marca comercial a su marca comercial y nombre de dominio “Vifias del Alto
Maipo”, “valledelmaipo.cl” y “rutaaltomaipo.cl” y “altodelmaipo2.cl”.

Que a continuacion sefala que el primer solicitante s6lo se habria limitado a tomar
la expresién que lo identificaria, debidamente registrado, sin agregar ningun
elemento adicional diferenciador suficiente y adecuado.

Agrega que al ingresar al nombre de dominio en disputa, este dominio difunde
informacién informacion relativa a vinos, mas especificamente a la “Vina Jardin”,
por lo que la confusion en los usuarios seria una consecuencia inevitable y segura,
ya que creeran los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio maipoalto.cl y
contener informacién de un vifia, que se trata de un dominio suyo o que cuenta
con su autorizacion, lo que le causaria un grave perjuicio.

Que a continuacién hace una descripcion de los nombres de dominio, su
importancia.

Por ultimo cita los criterios aplicables a los conflictos de asignacién de nombres de
dominio y de las normas del Convenio de Paris, ICANN y de la Reglamentacion de
Nic Chile especificamente las normas relacionadas con la revocacion de nombres
de dominios.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor
derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: EIl primer solicitante al evacuar el traslado conferido, expresa que al
sefalar la contraria su titularidad sobre 28 dominios ante Nic Chile, interpreta a su
favor lo que son los nombres de "Vinas” y el “Valle del Maipo”, como si fueran de
su propiedad dichos nombres, ya que afirma que son muchas las “Vifas” del
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“Valle” y que cree que los registros de nombres de dominios son para utilizarlos en
Internet y que en este caso ve que es con un afan de registrar sin usarlo.

Agrega que en cuanto a los registros marcarios del segundo solicitante, la marca
“Vinas del Alto Maipo” clases 41 y 43, no corresponden a la clase 33 de vinos, sino
a servicios de educacion, conferencias, servicios de esparcimiento, ferias vy
exposiciones. Que se trataria a inducir que el nombre de dominio en disputa
“maipoalto.cl” , tendria vinculacién con dichas marcas, cuando en realidad senala,
que “Maipo Alto” es un lugar geografico de producciéon de vinos como lo es “Maipo
Medio” y “Maipo Costa”. También afirma al respecto, que decir que la Vifa Maipo
es similar a “Maipo Alto”, no es asi ya que dice “Vifia” en su registro, pero no un
lugar geografico de produccién de vino como es el “Maipo Alto”. Agrega que por lo
dicho, no habria ninguna vinculacién entre dichos registros y el nombre de dominio
en disputa “maipoalto.cl”, de lo que se concluiria que los usuarios de Internet al
enfrentarse el dominio maipoalto.cl, tendrian claro que lo que buscan es un lugar
geografico y no una “Vifia” con el nombre “Vifia Maipo”.

Expresa mas adelante el primer solicitante, que en cuanto a los antecedentes de
derecho que sefala el segundo solicitante, reitera que no hay relaciéon inmediata o
l6gica entre “maipoalto.cl” y las marcas comerciales de “la vifia “Concha y Toro”.
En otro punto senala el primer solicitante, que el segundo solicitante “Concha y
Toro”, al registrar nombres de dominio con la palabra “maipo”, pretende tener un
monopolio con dicha palabra. Que trataria de aplicar un criterio de mejor uso
empresarial , en base a su tamafno como empresa, que seria como aduefarse de
la palabra “maipo” y sus derivados en el area vitivinicola de todo el Valle del Maipo
y los que trabajamos en la tierra. Que argumenta que trabaja la tierra del “Maipo
Alto” y que produce su vino en ese mismo lugar y que nunca ha visto una botella
en el exterior con la denominacién de origen “Maipo Alto” y que los documentos

acompanados por la contraria, “Concha y Toro”, entregarian otra informacién, pero
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no lo que hace en sus botellas la leyenda “Maipo Alto..Un Terroir Privilegiado”, y
que lo haria desde el afio 2005. Que por lo mismo no habria confusién, ni
competencia desleal, por lo cual los usuarios enfrentados al dominio de autos
“maipoalto.cl”, lo asociaran a un lugar geografico de produccién de vino y no a una
Vifa. Que por lo expuesto, afirma que tiene un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa.

QUINTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompané a los autos y
sin objecion de contrario: 1) Impresion de la pagina Web de su solicitud y de la del
segundo solicitante del nombre de dominio en disputa “maipoalto.cl” ; 2) Impresion
de la pagina Web de Nic Chile de sus registros de los nombres de dominio
“enotourpirque.cl” de 17-10-2007 y “enoturismopirque.cl” de 11-7-2008, 3) Copia
de resolucién del Departamento de Propiedad Industrial de fecha 2 de mayo de
2007, donde consta que es duefio de la marca mixta “Corcoran Gallery”, registro
744.723; 4) Copia de pago derecho de la marca senalada en el numero anterior; 5)
Copia de factura electronica de pago de de su solicitud del nombre de dominio en
disputa y de aviso de cobranza del mismo; 6) Acta de Inspeccién del SAG de 9 de
Diciembre de 2008 de la “Vina Jardin Corcoran Gallery”; 7) Formulario de dominio
“corcorangallery” a nombre del primer solicitante de autos; 8) Botella de vino con
etiqueta donde consta el uso de las palabras “Maipo Alto”; 9) Copia del buscador
Google con la busqueda de Corcoran Gallery en Chile; 10) revista del Campo de
“El Mercurio”; 11)Copia de factura del afio 2007 de venta de sus productos con la
palabra “Maipo Alto” a las tiendas del Mundo del Vino; 12) Papeleria; 13) Etiquetas
y 14) Impresion de pagina Web www.corcorangallery.cl.

SEXTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompané a los autos y
sin objeciéon de contrario: 1) Copias de impresiones de la pagina Web del
Departamento de Propiedad Industrial de las marcas inscritas a su nombre
“Maipo”, clase 33, registro N° 604.638; “Vifa Maipo”, clases 1, 32 y 33, registro
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682.417 y reqistro 712.032, clase 33; y de la marca “Vifas del Alto Maipo”, para
distinguir servicios de las clases 41 y 43, registros 708.823 y 708.824; 2) Copias

de la pagina web de Nic Chile de los nombres de dominio “vinasaltomaipo.cl”,

“‘valledelmaipoalto.cl”, “rutaaltomaipo.cl”, “altodelmaipo2.cl” y “elmaipo.cl’,
“maipo.cl”, “maipoltda.cl”, “maipovalley.cl”, “rutadelmaipo.cl”,
“senderosdelmaipo.cl”,  “valledelmaipo.cl”,  “vallemaipo.cl”,  “vinamaipo.cl’,
“vinamapo.cl”, “vifalasdelmaipo.cl”, “vifamaipo.cl”, “vilapaloalto.cl”,

“vinasdelmaipo.cl”, “vinedosdelmaipo.cl”, “vinasdelatomaipo.cl”, “vinodelmaipo.cl”,
“vinomaipo.cl”, “vinos-maipo.cl”, “vinosdelmaipo.cl”, “vinosdemaipo.cl”,
“vinadelmaipo.cl”, “buin-maipo.cl” y “comercialmaipo.cl”; 3) Copia de la pagina del
link www.visitchile.com; 4) Copias de los sitios web www.paseosenchile.cl;

www.chilevinos.cl, www.vinogusto.com.es de Espana; www.conchaytoro.cl,

www.conchaytoro.com, wWWwWw.subvino.com, www.valledelmaipo.com,

www.wikipedia.org/wiki/conchaytoro, , www.emol.com, www.google.cl, 5) Copia

ficha técnica del vino “Marques de Casa Concha”; 6) Copia de aviso publicitario
aparecido en “Daily Express”, de 19 de mayo de 2005, en el cual se
promocionarian los vinos “Vifia Maipo”, que le perteneceria, en el reino Unido y
también aparecidos en distintos ejemplares de prensa de paises eslavos, 7) Copia
de un articulo de prensa de “El Tiempo”; 8) Copias de fotografias de Feria del Vino
realizada en suecia; del vino “Vina Maipo”, en distintos paises europeos; 9) Copia
de reportaje de ‘“listin Diario” de 22 de octubre de 2003; 10) Copia del Catalogo
2005-2006 de la Vina “Bernard Massard”, en Luxemburgo, en donde aparecen los
vinos “Vifia Maipo”.

SEPTIMO: Que segun consta en autos el primer solicitante es don Javier Antonio
Rodriguez Manriquez, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en
disputa “maipoalto” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que

tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.
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OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante sélo alegd tener un mejor derecho
y para acreditarlo, acompan6é a los autos los documentos senalados en el
considerando sexto.

NOVENO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de
dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos sobre el nombre
de su vino “Maipo” y vino, alcohol etilico y cerveza “Vifa Maipo” y los servicios de
restaurant, procuraciéon de alimentos, educacién e instruccién en general, que
distingue su marca “Vifas del Alto Maipo”, se encuentra suficientemente
protegidos legalmente, y que igualmente, de las distintas otras marcas y nombres
de dominios inscritos a su nombre, se colige que esos son los “nombres” en
general, que le interesan e identifican sus productos y servicios y no otras
denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en su oportunidad a su
nombre “maipoalto”.

Que el hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca y dominio de la
denominacion “Maipo”, y otros que contengan la palabra “Alto”, no le da un
derecho exclusivo sobre todos los nombres de dominio que se asemejen a dicha
palabra, ni impedir que terceros soliciten nombres de dominios que se parezcan
grafica o fonéticamente a dicha palabra, lo cual contrasta con la normativa y
principios de los nombres de dominio.

DECIMO: Que no alteran lo expuesto lo famosa que sea la segunda solicitante o
alguno de sus productos o que alguno de ellos provengan del “valle del maipo”
(nombre de dominio que se encuentra inscrito a nombre del segundo solicitante y
que siguiendo sus argumentos no se le podria haber otorgado), ya que hay
muchas vifias en dicho sector cuyos productos provienen de alli mismo y no sélo
vifias, sino que otros productos de otra naturaleza.

DECIMOPRIMERO: Que por lo mismo, atendida la naturaleza y caracteristicas

propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables
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en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni las de revocacién de los
nombres de dominio.

DECIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “maipoalto.cl”’, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud
de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto,
ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje y articulos 636 vy
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “maipoalto.cl” al primer solicitante esto es

a don Javier Antonio Rodriguez Manriquez.

Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante Vifa Concha y Toro S.A.
[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifiquesele la presente resolucion en su oportunidad, por correo electrénico a
Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de
Chile, y devuélvansele los antecedentes.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 64 —2008.
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