
Fallo arbitral por dominio “nativas.cl” 
LORNA ALEJANDRINA TORO ESCALONA 

-v- 
VIÑA CARMEN S.A.  

Juez Arbitro 
Ricardo Sandoval López 

---------------------------------------------------- 
En Santiago, a 12  de  Mayo  de 2010 
 
VISTO 
 
PRIMER0 : Que por oficio 0F09256, de 28 de Julio de 2008, el cual 
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación 
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre 
de dominio “nativas.cl”;  
 
SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que 
son partes en dicho conflicto  LORNA ALEJANDRINA TORO 
ESCALONA ,  RUT Nº 08.950.707-3, domiciliada en Atacalco  Nº 
11.256,  Comuna de  La Florida, Santiago, quien tiene la calidad de 
primer solicitante del nombre de dominio “nativas.cl”, el cual pidió 
a su favor el día 15 de abril de 2008, a las 00:28:08 horas GMT y 
VIÑA CARMEN S.A. ,   RUT Nº 87.941.700-2, representad por 
Claro y Cia.,  domiciliada, para estos efectos en Av. Apoquindo 
3669, Piso 7,  Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de 
segundo solicitante del mismo nombre de dominio “nativas.cl”, el 
cual pidió a su favor el día 24 de Abril de 2008,  a las 14:27:37, 
horas GMT. 
 
TERCERO:  Que por resolución de fecha 4 de Agosto de 2008, la 
cual rola a fojas 5, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró 
desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto 
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento 
para el día 11 de Agosto  de 2008, a las 16,30 horas. 
 



CUARTO:  Que la resolución y citación referidas precedentemente 
fueron notificadas  por carta certificada a las partes, según consta de 
los comprobantes de envío que rolan a fojas 4 de autos. 
 
 QUINTO: Que el día 11 de Agosto de 2008, a las 16,30 horas, tuvo 
lugar el comparendo decretado con asistencia de doña ELIZABETH 
MUÑOZ RUBIO, del estudio jurídico Claro y Compañía, 
representando al segundo solicitante VIÑA CARMEN S.A., en  
virtud del patrocinio y delegación de poder  que el tribunal tuvo 
presente y por acompañados los documentos respectivos y en 
rebeldía de la primera solicitante Lorna Alejandrina Toro Escalona. 
El árbitro procedió a comprobar que se había hecho por el segundo 
solicitante la consignación de fondos decretada, estimándola 
suficiente. Atendida la circunstancia de que no compareció a la 
audiencia  la primera solicitante, el tribunal procedió a establecer las 
reglas de procedimiento a las que se sujetará el presente arbitraje, 
todo ello según consta del acta  levantada al efecto y que rola a fojas 
13 de autos. 
 
SEXTO: : Con fecha 5 de abril de 2010 el árbitro fundando en el 
hecho de que, por circunstancias absolutamente ajenas a su 
voluntad, el expediente  que contiene el presente arbitraje se 
extravió por largo espacio de tiempo,  siendo recuperado después del 
terremoto del 27 de febrero del año en curso, desde una oficina 
ubicada en Concepción en un edificio colapsado por dicho suceso, lo 
que impidió a las partes hacer presentaciones y al tribunal dar curso 
progresivo a los autos, resolvió reiniciar la tramitación de la causa 
en el estado en que se encontraba, vigente el plazo de 10 días, 
contado desde la notificación por correo electrónico de dicha 
resolución, para presentar demanda por asignación del dominio en 
disputa. La resolución aludida precedentemente se notificó a las 
partes por correo electrónico con fecha 6 de abril de 2010. Así 
consta a fojas 9, 10 y 11, de autos. 
 
 



SEPTIMO: Mediante resolución de fecha 7 de abril, notificada a las 
partes por correo electrónico ese mismo día, el árbitro informó el 
cambio de sede de su tribunal arbitral y la resolución se notificó por 
correo electrónico a las partes.   
 
OCTAVO: Dentro del plazo previsto, con  fecha 10 de abril de 
2010,  doña María Paulina Bardón Calvo, del estudio jurídico Claro 
y Cía, en la representación que inviste de VIÑA CARMEN  S.A., 
presenta demanda por asignación del nombre de dominio en litigio 
señalando, entre otros argumentos, que su representada  es una 
prestigiosa  empresa  nacional dedicada al rubro vitivinícola, con 
mas de 35 años de actividad en el mercado nacional e internacional. 
Agrega que 1998, Viña Carmen S.A. comenzó a desarrollar la 
producción de un vino de carácter orgánico, elaborado 
completamente mediante procedimientos naturales, sin uso de 
pesticidas ni químicos sintéticos escogiendo la marca NATIVA para 
identificarlo en el mercado y que la marca está registrada en : 
 1.- Chile,  bajo el número 610650, en el Instituto de la Propiedad 
Industrial (INAPI) con fecha 28 de enero de 2001, mixta Carmen 
Nativa, clase 33 C, como conjunto; Registro N° 610649, INAPI, de 
la misma fecha,  clase 33 C, incluye todos los productos de la clase;  
 2.- Estados Unidos  de Norteamérica, Viña Carmen Marca: 
NATIVA , Registro N° 2,636,104, de fecha 15 de Octubre de 2002, 
Clase 33 Vinos; 
3.- Canadá, Marca NATIVA, número de Registro: TMA 548,564, 
con fecha 24 de julio de 2001, Wines ( vinos); 
4.- Dinamarca, marca NATIVA, Clase 33,  Vin., con fecha 22 de 
Diciembre de 1999, N° de Registro VR 199904798 81519; 
5.-  Japón, Marca NATIVA, clase  33, Registro N° 4410227, fecha 
de Registro 13 de octubre de 1999; 
6.-  Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, marca 
NATIVA, número de Registro: 2296224, de fecha 22 de marzo de 
2002; 
7.- Suecia: Marca NATIVA, Registro N° 344 704, de fecha 23 de 
febrero de 2001; Vinos y; 



8.- Unión Europea: Marca NATIVA,   Registro N° 003471067, de 
fecha 2 de marzo de 2005. Clase 33 Vinos. 
En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que el dominio 
solicitado corresponde y se relaciona  con el rubro y giro  a que se 
dedica su representada VIÑA CARMEN S.A., que  distingue 
productos  de la clase 33, razón por la cual tiene la legítima 
aspiración a registrar nombres de dominio de su marca comercial 
válidamente registrada.  
 Invoca asimismo la aplicación del artículo 14 del Reglamento de 
Mediación y Arbitraje de NIC Chile, que hace responsable al 
solicitante de la infracción a las normas sobre  abusos  de 
publicidad, los principios de la competencia leal y de ética 
mercantil, como asimismo, los derechos de terceros válidamente 
adquiridos. Termina citando el artículo 22, del Reglamento ya 
aludido sobre revocación de la inscripción abusiva de nombre de 
dominio que sea idéntico o engañosamente similar a una marca de 
producto o servicio sobre la cual tenga derecho el reclamante. Por 
los hechos relacionados y el derecho invocado termina solicitando se 
asigne el nombre de dominio a su representado. 
 
NOVENO.  Por resolución de fecha 13 de abril de 2010, el tribunal 
arbitral confirió traslado de la demanda al primer solicitante y tuvo 
por acompañados los documentos, tuvo presente el patrocinio y 
poder y  ordeno notificar a las partes, lo que hizo con esa misma 
fecha La primera solicitante lo contestó la demanda dentro del plazo 
fijado al efecto. 
DÉCIMO : Con fecha 19 de abril de 2010, se recibió la causa  a 
prueba y se fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y 
controvertidos sobre los cuales ella ha de recaer y se notificó a las 
partes por correo electrónico, en ese mismo día.  
 
 UNDÉCIMO: El segundo solicitante VIÑA CARMEN S.A.,  
dentro de término probatorio, reiteró los documentos  que había 
presentado en parte de prueba, con citación, conjuntamente con su 
demanda.  El tribunal tuvo por reiterados los documentos en la 



forma solicitada y dicha resolución se notificó a las partes por correo 
electrónico con fecha 26 de Abril del año en curso. 
 
DUODÉCIMO:  Expirado el término probatorio se fijó, con fecha 4 
de Mayo en curso,  el plazo para hacer observaciones a la prueba 
rendida y al proceso en general, notificándose esta resolución a las 
partes con esa misma fecha.  
 
CONSIDERANDO     
 
PRIMERO:  Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, 
en el sentido de que posee y es titular de las marcas comerciales 
destinadas a proteger sus inversiones, que están registradas en el 
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
(INAPI) dentro de las cuales se encuentran una familia de registros 
marcarios que se estructuran sobre la base de la expresión 
“NATIVA”,  Entre dichas marcas registradas, en Chile y en el 
exterior, destacan: Registro Nº 610650, “CARMEN NATIVA”, 
INAPI, mixta, para distinguir productos en clase 33 C, de fecha 28 
de Noviembre de 2001; Registro:610649, “CARMEN NATIVA”,  
palabra o denominación, INAPI;  para distinguir productos de la  
clase 33 C, de fecha 28 de noviembre de 2001; Registro 
N°2,636,104, NATIVA, Wines, Clase 33, de fecha 15 de Octubre de 
2002. en Estados Unidos de Norteamérica;  Registro N° 
TMA548,564, NATIVA, Wines, de fecha 24 de Julio de 2001, de 
Canadá;  Registro N°VR 199904798 (151), NATIVA, Clase 33, para 
distinguir vinos, de fecha 22 de Diciembre de 1999, Dinamarca; 
Registro N°4410227, NATIVA, Clase 33, para d<istringuir vinos y 
otros brebajes de frutas; de fecha 18 de Octubre de 1999, Japón; 
Registro N° 2296224, NATIVA, Clase 33, para distinguir vinos, de 
fecha 22 de marzo de 2002, Reino Unido de Gran Bretaña  e Irlanda 
del Norte; Registro N°344 704 NATIVA, de fecha 23 de febrero de 
2001, Vinos, Suecia y; Registro N°003471067, NATIVA, Clase 33, 
Vinos, fecha 27 de Octubre de 2003, Union Europea.   

 



SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede 
considerarse que el primer solicitante, doña LORNA 
ALEJANDRINA TOTO ESCALONA,   con domicilio en Atacalco 
N° 11.256, La Florida, Santiago,  tiene la calidad de particular, 
puesto que ello no ha sido controvertido ni probado lo contrario  en 
autos. 

TERCERO: Que  recibida la causa a prueba, el primer  solicitante 
no rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios ni 
sobre sus intereses  relativos  al nombre “nativas.cl”. Por el 
contrario, la segunda solicitante VIÑA CARMEN S.A., presentó 
documentos, que se consideran abundantes y calificados  que 
prueban la utilización efectiva que ha hecho del mismo, documentos 
que no fueron objetados dentro de plazo  de citación. 
 
CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede 
considerarse que la primera solicitante doña: LORNA 
ALEJANDRINA TORO ESCALONA,  no ha acreditado tener 
mejor derecho a su favor sobre el nombre “nativas.cl”.  
 
QUINTO:  Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los 
derechos marcarios esgrimidos por el segundo solicitante, esto es, 
VIÑA CARMEN S.A. , estructuradas sobre la expresión “NATIVA” 
constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio 
“nativas.cl”. 
 
SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio 
se aplica por regla general el principio “first come, first served”, el 
mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas 
tramitadas sin oposición de la parte contraria, como es en este caso. 
Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla 
absoluta, tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho 
por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra 
del principio antes señalado. El valor absoluto del este principio se 
verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las 
partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan 



equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo 
romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una 
regla de derecho sino de un principio, esto es; “first come, first 
served”. En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda 
vez que solo una de las partes, VIÑA CARMEN S.A. , representada 
por Claro y Cía,  presentó prueba de su mejor derecho como 
segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión. 
 
SEPTIMO:  Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial 
a este sentenciador que la primera solicitante acreditara su mejor 
derecho por los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no 
ocurrió. 
 
OCTAVO:  Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio 
“nativas.cl” por parte de la primera solicitante constituye, por lo 
expuesto, una amenaza a los derechos de la segunda solicitante 
sobre dicho nombre de dominio. 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del 
anexo 1, sobre procedimiento de  Mediación y Arbitraje, de NIC 
Chile, 

 

RESUELVO: 

PRIMERO:  Que se asigna el nombre de dominio “nativas.cl” a la 
segunda solicitante, esto es, VIÑA CARMEN S.A., RUT 
N°87.941.700-2, ya individualizada en la parte  expositiva de esta 
sentencia. 

SEGUNDO: Que no se condena en costas al demandado, por haber 
tenido motivos plausibles para litigar. 

 

 

 

 



Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC 
Chile, en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución 
por el Arbitro y dos testigos.  

Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de 
eventuales recursos. 

 

 

 

Ricardo Sandoval López 

                                         Juez Arbitro 

 

 

 

Julia Valenzuela  del Valle                            Marcy Navarro Puentes 

 R.U.T. 4.831.827-4                                          R.U.T. 7.189.578-5 

        Testigo 


