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

Santiago, lunes ocho de junio de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha 19 de agosto de 2008, la sociedad “Inmobiliaria Palacio Concha
S.A.”, domiciliado en calle Burgos 268, depto. 152, Las Condes, Santiago, solicitd
la inscripcién del nombre de dominio “palacioconchaytoro.cl”.

Posteriormente, con fecha 11 de septiembre de 2008, la sociedad Viia
Concha Y Toro S. A., sociedad de su giro, domiciliada en Nueva Tajamar 481,
Torre Norte, Piso 15° edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago,
representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello N°
2711, Piso 19°, Las Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripcién del mismo
nombre de dominio “palacioconchaytoro.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a
lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién 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® 10.085 de 5 de enero de 2009, se designé
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 resoluciéon 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 valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento sefialada, s6lo el segundo solicitante, 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. 25 sélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 37 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el que evacuo6 sélo el segundo solicitante.

A fs. 40, 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
“palacioconchaytoro.cl”.

A fojas 53, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 19 de agosto de 2008, la sociedad “Inmobiliaria
Palacio Concha S.A.”, solicitd6 la inscripcion del nombre de dominio
“palacioconchaytoro.cl”. Que posteriormente, con fecha 11 de septiembre de 2008,
la sociedad Vina Concha Y Toro S. A., solicité igualmente la inscripcion del mismo
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nombre de dominio “palacioconchaytoro.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”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al
presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos
legales segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, sélo concurrié a la audiencia de
conciliacién y/o de fijacion del procedimiento sefalada, el segundo solicitante, por
lo que no se produjo 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 dias
concedidos a las partes para que hicieran valer sus respectivos derechos y
alegaciones, sélo el segundo solicitante los hizo valer y al efecto expres6 que Viha
Concha y Toro S.A., fue fundada en el afio 1883, por don Melchor Concha y Toro
y don Ramoén 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 produccién de vinos de alta
calidad. Que ademas en 1996, se habria consolidado la primera inversion en el
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exterior Argentina.

Agrega que las dependencias centrales de la vina se encontrarian ubicadas en la
comuna de Pirque, ciudad de Santiago y que en dicho lugar se encontraria
ubicada la “Casona Concha Y Toro”, la cual habria sido por muchos afos la
residencia de la familia Concha y Toro. Que en dicho lugar don Melchor Concha le
encargd a su esposa la construccion de la casa de la hacienda, lugar donde tuvo
su origen la leyenda del vino “Casillero del Diablo”.

Que contaria con diversos vifledos y bodegas para la produccion de sus vinos.
Afirma ademas, que seria la viia una compafia que opera con Sus propios
viledos, propias plantas de vinificacion y de embotellamiento y que seria la vifia
con mayor participacién en el mercado nacional y 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, por lo que afirma, que seria gravisimo que un tercero pretenda ser
titular de un nombre de dominio que es virtualmente idéntico a marcas registradas
a su nombre, a nombres de dominio, asi como la razén social de Viiia Concha Y
Toro S.A., por el cual seria identificado por los usuarios de Internet y los
consumidores en general, tanto en Chile como en el extranjero.

Expresa igualmente que es titular de los nombres de dominio “conchaytoro.cl”,
“conchaytoro.com”, “vinaconchaytoro.cl”, “vinoconchaytoro.cl”,
“vinosconchaytoro.cl”, “vinaconchaytoro.cl”, “vifia-conchaytoro.cl”, “conchatoro.cl”,
“academiaconchaytoro.cl”, “barrioconchaytoro.cl” y “concha” que es titular de la
marca comercial “Terrunyo”, registro 570.892, denominativa para la clase 33.

Que a continuacién sefala que el primer solicitante al solicitar el nombre de

dominio “palacioconchaytoro.cl”, daria cuenta de su intencién de aprovecharse de
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su fama y notoriedad, que habria obtenido a través de los afnos y que la audiencia
y usuarios de Internet, al enfrentarse a este nombre de dominio pensaran que le
pertenece a la Vifa Concha Y Toro.

Agrega igualmente, que es titular entre otras, de las marcas comerciales
registradas ante el INAPI: “Concha y Toro”, para distinguir servicios de todas las
clases; también para distinguir productos de todas las clases; también para
establecimiento industrial de toda clase de productos y para establecimiento
comercial de toda clase de productos. También cita las marcas registradas a su
nombre “Concha y toro — 1883 — Vino de Oro”, “Concha y toro — Coupage”,
“Concha y toro el arte del vino”, “Concha y toro El Grandioso”, “Concha y toro Late
Harvest”, “Concha y toro Enriqueciendo en cada momento”, “Concha y toro La
Gente Lo pide”, “Los Nobles cepajes de Concha y toro”, “Vino Familiar Concha y
toro” y “Vifa Concha Y Toro”. Que de lo anterior, se apreciaria que es titular de
una familia de marcas comerciales que se conforman o consistirian en la
expresion “Concha Y Toro”, la cual tendria por objeto distinguir e identificarlo en el
mercado ademas de su razon social.

A continuacién, hace una vinculacién entre él y el nombre de dominio solicitado y
senala al efecto que el nombre en disputa seria practicamente idéntico a su marca
comercial “Concha Y Toro” y a varios de los nombres de dominio de su propiedad,
ya citados, de lo que se desprenderia que el primer solicitante, se habria limitado a
tomar la expresibn que lo identifica, debidamente registrada como marca
comercial y nombre de dominio, antecediéndola con la palabra “Palacio”, lo cual
no seria un elemento diferenciador suficiente y adecuado, ya que s6lo tendria por
objeto que los usuarios de Internet lo asocien a él el nombre de dominio en
disputa, independiente de la palabra que la anteceda, lo que le causara un grave

perjuicio.
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Agrega al efecto, que al ingresar al buscador “Google” las palabras “Concha Y
Toro”, todos los resultados corresponderian a Vifna Concha Y Toro S.A.

Que por todo lo argumentado, le corresponderia la solicitud del primer solicitante,
ya que de lo contrario se le permitiria a un tercero que haga uso de una marca
comercial debidamente registrada y que es mundialmente conocida por los
usuarios de Internet y el publico consumidor, lo que llevaria a una inevitable
confusién del mismo.

Que a continuacién el segundo solicitante realiza una descripcion de los nombres
de dominio, su importancia.

Por altimo cita los criterios aplicables a la solucién de los conflictos de asignacion
de nombres de dominio, de ICANN, De la OMPI, de las normas del Convenio de
Paris y de la Reglamentacion de Nic Chile especificamente las normas
relacionadas con la revocacién 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.

TERCERO: Que en la etapa de discusion, sélo el segundo solicitante la Viha
Concha Y Toro S.A., evacu6 el respectivo traslado conferido en autos y reitera la
familia de marcas que tendria registrada con la expresion “Concha Y Toro”, la cual
lo identificaria en el mercado. Que es una marca creada y utilizada por él, por lo
que el uso por un tercero le causaria un grave perjuicio.

Por otra parte afirma, que el s6lo hecho que el primer solicitante haya solicitado
primero el nombre de dominio en disputa, no le concede ningun derecho, ya que
no seria un principio absoluto, aplicable segun la doctrina y la jurisprudencia, sé6lo
cuando ninguna de las partes ha podido acreditar quien tiene un mejor derecho, lo
cual en el caso de autos sélo él lo habria verificado. Y que el silencio en este caso

del primer solicitante, deberia ser considerado como un manifiesto desinterés en el
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nombre de dominio en disputa y como una renuncia a su peticién a favor del
segundo solicitante y cita jurisprudencia al respecto.

CUARTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompané a los autos
y sin objecién de contrario: 1) Copia impresa de registros de nombres de dominio
obtenidos del sitio www.nic.cl, individualizados en el considerando segundo
precedente; 2) Copia de certificados de registros de las marcas individualizadas en
el considerando segundo precedente ; 3) Copia de la busqueda de la expresion
“Concha y Toro” en el buscador “google.cl”; 4) Copia del sitio web conchaytoro.cl;
5) Copia del sitio web www.wikipedia.org, con respecto a Concha y Toro; 6) Copia

del sitio web www.vinoscyt.cl; 7) Impresion de los articulos “Concha y Toro”,

“Ventas de Concha y Toro Crecieron 31,6 % el primer trimestre”, “Concha y Toro
Planea Invertir US$ 33 millones en 2007”7, “Las empresas que ocupan los top ten a
nivel mundial”, “Tres Grupos Vitivinicolas concentraron casi la mitad de los envios
en 2007”, “Banchile Mantiene Recomendacion de comprar para Concha Y Toro”; “
Una de cada tres Vinas recibié menos ingresos por sus exportaciones de vino el

ano pasado” publicados en el sitio web www.economiaynegocios.cl; 8) Impresién

de articulo “El vino se vive en Pirque” publicado en el sitio web www.chile.com; 9)

Impresion de articulo “En el Casillero del Diablo” publicado en el sitio web

www.welcometochile.com; 10) Impresién de articulo “Tour del Vino del Maipo”

publicado en el sitio web www.paseosenchile.cl; 11) Impresiéon de articulo “Tour:

Tour Vifa Concha y Toro y Santa Rita” publicado en el sitio web
www.visitchile.com: 12) Copia del fallo vifiasdelmaipo.cl ; 13) Copia del fallo de

solicitud de marca “Mateo de Toro y Zambrano”; 14) Impresién de articulo “Palacio
Concha” publicado en el sitio web chile.com, 15) Impresion del sitio web

www.conchaytoro.com y 16) Impresion de un catalogo de presentacién de la Vifa

Conchay Toro.
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QUINTO: Que segun consta en autos el primer solicitante es la sociedad
Inmobiliaria Palacio Concha S.A., y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de
dominio “palacioconchaytoro” 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.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante sélo alegd tener un mejor derecho y
para acreditarlo, acompandé a los autos los documentos sefalados en el
considerando cuarto.

SEPTIMO: 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 razén social “Concha Y Toro” se encuentra suficientemente protegido
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 y que lo identifican y no otras denominaciones, ya que de lo contrario
habria registrado en su oportunidad a su nombre “palacioconchaytoro”.

Que el hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca y dominio de la
denominacion “concha y toro”, no le da el derecho 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.
OCTAVO: Que no alteran lo expuesto la notoriedad del nombre de su razén social
con el nombre de un inmueble que se encuentra en un centro Civico que se llama
“Barrio Concha y Toro” el cual no es de propiedad del segundo solicitante, como
consta en autos. Ademas, consta de la misma documentacién acompariada a los
autos por la parte del segundo solicitante, que el citado inmueble actualmente le
pertenece a un tercero que lo destiné a un centro de eventos, por lo que no tiene

intereses en dicho inmueble, asi como no consta tampoco, que ése tercero sea el
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primer solicitante.

NOVENO: Que, atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial.

DECIMO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante mala fe del primer solicitante y el hecho que este ultimo no haya
comparecido a la audiencia de conciliaciébn y/o de fijacibon de normas de
procedimiento 0 no haya evacuado algun traslado, no significa que haya
renunciado o se haya desistido de su solicitud, ya que en nuestro sistema legal,
éstas deben ser expresas, salvo excepciones legales, cuyo no es el caso.
DECIMOPRIMERO: 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 “palacioconchaytoro.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 “palacioconchaytoro.cl” al primer
solicitante esto es a la sociedad Inmobiliaria Palacio Concha S.A.

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

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.
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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 7 —2009.



